1952 - 2022

COMUNICADO DE PRENSA n.° 96/22
Luxemburgo, 2 de junio de 2022

Conclusiones del Abogado General en los asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21| Louboutin (Uso de
un signo infractor en un mercado electrénico)

Venta en linea de zapatos de tacén Louboutin falsificados: segun el
Abogado General Szpunar, la especificidad del modo de funcionamiento de
Amazon no permite concluir que se haya producido el uso de un signo en el
sentido del Derecho de la Unidn

A pesar de que integra en su oferta un conjunto de servicios, desde la publicacion de ofertas de venta hasta el
envio de los productos, este intermediario de Internet no puede ser considerado directamente responsable de
las infracciones de los derechos de titulares de marcas cometidas en su plataforma mediante ofertas de
terceros

El grupo Amazon es, al mismo tiempo, un distribuidor de renombre y el operador de un mercado electrénico. En
cuanto tal, Amazon publica en su sitio de venta en linea tanto anuncios relativos a sus propios productos, que vende
y envia en su nombre, como anuncios que proceden de terceros vendedores. Asimismo, Amazon ofrece a los
terceros vendedores servicios complementarios de almacenamiento y envio de los productos puestos en venta en
su plataforma, informando a los potenciales adquirentes de que se encargara de tales actividades.

El Sr. Christian Louboutin es un disefiador de zapatos francés cuyos productos mas conocidos son los zapatos de
tacon para mujeres. La suela exterior de color rojo, por la que son famosos, estd registrada como marca de la Unién
Europeay marca Benelux.

En los sitios de Internet de Amazon aparecen regularmente publicados anuncios de zapatos con la suela roja, que,
segun el Sr. Louboutin, hacen referencia a productos que se han comercializado sin su consentimiento. Por medio
de dos acciones ejercitadas en Luxemburgo (C-148/21) y en Bélgica (C-184/21) contra Amazon, alega que Amazon ha
usado, sin su consentimiento, un signo idéntico a la marca de la que es titular para productos o servicios idénticos a
aquellos para los que estd registrada esa marca e insiste, en particular, en el hecho de que los anuncios
controvertidos forman integramente parte de la comunicacién comercial de Amazon.

En el contexto de un analisis caracterizado por el modo de funcionamiento hibrido de Amazon, los dos 6rganos
jurisdiccionales remitentes se plantean, en particular, la cuestién de si el operador de ese mercado electrénico
puede ser considerado directamente responsable de la infraccion de los derechos de titulares de una marca
cometida en su plataforma. A diferencia de lo que sucede con la responsabilidad indirecta, esta cuestion es objeto
de un régimen armonizado en el Derecho de la Union. '

" Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Union Europea (DO 2017, L 154,
p.- 1.
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En sus conclusiones presentadas hoy, el Abogado General Maciej Szpunar aporta precisiones relativas al concepto
de «uso» de la marca por un intermediario que opera en Internet, que segln él debe aplicarse desde la percepcion
de un usuario de la plataforma de que se trata. A este respecto recuerda que, como se desprende de reiterada
jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el uso por un intermediario de Internet supone «como minimo, que este
utilice el signo en el marco de su propia comunicacién comercial». 2

El Abogado General considera que se cumple dicho requisito cuando el destinatario de esa comunicacién
establezca en concreto una vinculacién entre el intermediario y el signo en cuestion y afiade que dicho
requisito debe analizarse desde la perspectiva del usuario de la plataforma de que se trate con el fin de
determinar si el signo en cuestion esta integrado en la referida comunicacion comercial.

Segun él, la percepcion de un internauta usuario de una plataforma de comercio electrénico normalmente
informado y razonablemente atento es un elemento necesario para determinar si el operador de esa plataforma ha
utilizado un signo en su comunicacién comercial.

En lo que se refiere, por otro lado, a la incidencia del modo de funcionamiento de Amazon en el reconocimiento del
«uso» de la marca en el sentido del Derecho de la Unién, el Abogado General recuerda que el Unico supuesto
contemplado es el de la responsabilidad directa del operador de una plataforma de comercio electrénico cuando
este ha usado un signo idéntico a una marca. Asimismo, el Abogado general indica que, a pesar de que en el
mercado electrénico las ofertas de terceros vendedores y de Amazon se presentan de modo uniforme y que todas
incluyen el logotipo de distribuidor de renombre de Amazon, en los anuncios se especifica siempre si estos
productos se venden por terceros vendedores o directamente por Amazon.

Asi, el mero hecho de que los anuncios de Amazon y de los de terceros vendedores coexistan no puede llevar a que
un internauta normalmente informado y razonablemente atento perciba los signos incluidos en los anuncios de los
terceros vendedores como parte integrante de la comunicacion comercial de Amazon. Lo mismo sucede con
los servicios complementarios de asistencia, almacenamiento y envio de los productos que llevan un signo
idéntico a una marca, respecto de los que Amazon también ha contribuido de forma activa en la elaboraciény
publicacion de las ofertas.

El Abogado General opina que, en estas circunstancias, el operador de una plataforma electrénica como Amazon no
usa un signo.

NOTA: Las conclusiones del Abogado General no vinculan al Tribunal de Justicia. La funciéon del Abogado General
consiste en proponer al Tribunal de Justicia, con absoluta independencia, una solucién juridica al asunto del que se
ocupa. Los jueces del Tribunal de Justicia comienzan ahora sus deliberaciones sobre este asunto. La sentencia se

dictara en un momento posterior.

NOTA: La remisién prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del
que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretacion del Derecho de la Unién o
sobre la validez de un acto de la Unién. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional
quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisién del Tribunal de Justicia. Dicha decision vincula

igualmente a los demas tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

Documento no oficial, destinado a los medios de comunicacién y que no vincula al Tribunal de Justicia.

El texto integro de las conclusiones se publica en el sitio CURIA el dia de su lectura.

2 Sentencias de 23 de marzo de 2010, Google France y Google, C-236/08 a C-238/08, apartado 56 (véase también el comunicado de prensa n.° 32/10);
de 12 de julio de 2011, L'Oréal y otros, C-324/09, apartado 102 (véase también el comunicado de prensa n.°69/11); de 2 de abril de 2020, Coty
Germany, C-567/18, apartado 39 (véase también el comunicado de prensa n.° 39/20).
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https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-148/21
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-236/08
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2010-03/cp100032es.pdf
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-324/09
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-07/cp110069es.pdf
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-567/18
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-04/cp200039en.pdf

Contactos con la prensa: Cristina Lopez Roca @ (+352) 4303 3667.

Las imagenes de la lectura de las conclusiones se encuentran disponibles en «Europe by Satellite» @ (+32) 2
2964106.
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http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?page=1

