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Processo C-148/21

Resumo do pedido de decisdo prejudicial em aplicacéo do artigo 98.°, n.° 1,
do Regulamento de Processo do Tribunal de Justica

Data de entrada:
8 de marco de 2021
Orgao jurisdicional de reenvio:

Tribunal d’arrondissement (Tribunal de Primei@ “Instancia,
Luxemburgo)

Data da deciséo de reenvio:

5 de marco de 2021
Demandante:

Christian Louboutin
Demandadas:

Amazon Europe Core Saxl

Amazon EU,Sarl

Amazen'Services Europe Sarl

l. Objeto e'dados do litigio:

Christian Louboutin é titular da marca de posi¢do designada de «sola vermelhay,
representada e descrita da seguinte forma nos seus atos de registo para produtos da
classe, 25, «sapatos de salto alto (com excecdo do calcado ortopédico)», a saber,
0 registe’ n.° 8845539 da marca da Unido Europeia e o registo n.° 0874489 da
marca Benelux:
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«A marca consiste na cor vermelha (cédigo Pantone n.° 18.1663TP) aplicada na
sola de um sapato tal como representado na imagem (o contorno do sapato ndo
faz, por isso, parte da marca, tendo por objetivo evidenciar apenas o
posicionamento da mesma).»

O grupo Amazon oferece para venda na Internet uma variedade de bens e de
servicos, tanto diretamente por conta propria como indiretamente para vendedores
terceiros.

A Amazon publica regularmente nos seus sitios Internet anincios publicitarios a
sapatos de sola vermelha comercializados sem o consentimento ‘de Christian
Louboutin.

Em 1 de marco de 2019, Christian Louboutin prop6s, éem base na sua marca
Benelux, uma acéo inibitdria contra as sociedades Amazon Europe,core, Amazon
eu e Amazon services Europe perante 0 presidente ‘do tribunalyde, 'entreprise
francophone de Bruxelles (Tribunal das Empresas de ®lingua “francesa de
Bruxelas).

Por Sentenca de 7 de agosto de 2019, owpresidente, do*Tribunal decidiu,
nomeadamente, que a utilizacdo da marca em tedoshos“anincios em causa era
imputavel as partes citadas e proibiusa ‘sob, pena ‘de aplicacdo de uma sangdo
pecuniéria compulsoria.

Por Acordao de 25 de junho de 2020, a eourid’appel de Bruxelles (Tribunal de
Recurso de Bruxelas)  reformou “\parcialmente a sentenca, decidindo,
designadamente, que%apenas @s anuncios relativos a sapatos vendidos pela
Amazon podiam ser objetordesmedidas tnibitdrias, sendo a utilizagdo dos restantes
anuncios apenas imputavel aoswendedores terceiros.

Christian Louboutin interpés recurso de cassacdo deste acordao.

Em 19'de setembre de 2019, Christian Louboutin citou, com base na sua marca da
Unido,Europeiayperante.o tribunal d’arrondissement de Luxembourg (Tribunal de
Primeiradnstancia‘de Luxemburgo), as sociedades Amazon Europe core, Amazon
eu‘e, Amazon services Europe (a seguir, igualmente, «Amazon»), que operam em
cenjuntoy.a varios titulos, os sitios Internet amazon.fr, amazon.de, amazon.es,
amazon.it € amazon.co.uk, destinados mais especificamente aos consumidores da
Unido Eudropeia, pedindo que fosse ordenada a inibicao da utilizacdo da sua marca
e a reparacdo do prejuizo causado por esta utilizacao.

1. Direito da Uniao:

Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de
junho de 2017, sobre a marca da Unido Europeia

O artigo 9.° disp0e o seguinte nos trechos pertinentes para 0 presente processo:
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«Direitos conferidos por uma marca da UE
1. O registo de uma marca da UE confere ao seu titular direitos exclusivos.

2. Sem prejuizo dos direitos dos titulares adquiridos antes da data de deposito
ou da data de prioridade da marca da UE, o titular dessa marca da UE fica
habilitado a proibir que terceiros, sem o seu consentimento, fagam uso, no decurso
de operacOes comerciais, de qualquer sinal em relacdo aos produtos ou servigos
caso o sinal seja:

a) ldéntico a marca da UE e seja utilizado para produtos ou servigos idénticos
aqueles para os quais a marca da UE foi registada;

[...]
3. Ao abrigo do n.° 2, pode ser proibido, nomeadamente:
a)  Apor o sinal nos produtos ou na embalagem,desses, produtes;

b)  Oferecer os produtos, coloca-los no“mercado ou ‘armazena-los para esses
fins, ou oferecer ou prestar servigassob o sinal;

c) Importar ou exportar produtos sob Sinal;

d)  Utilizar o sinal como designagdo cemereiahou denominagéo social, ou como
parte dessa designagéo ou‘denominacao;

e) Utilizar o sinal.emvdocumentosicomerciais e na publicidade;

f)  Utilizar o sinalvnapublicidade comparativa, de forma contraria a Diretiva
2006/114/CE.

[...]»

1115, Pesicdo das.partes:

Christian,Louboutin

O demandante baseia a sua acéo inibitdria e de indemnizacao no artigo 9.°, n.° 2,
alinea a), do Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da Unido Europeia, alegando
que a Amazon utilizou, sem o seu consentimento, um sinal idéntico (a sola
vermelha) para produtos idénticos no decurso de operagdes comerciais.

No caso em apreco, a utilizacdo de que a Amazon é acusada consiste, por um lado,
na publicacdo de andncios nos seus sitios de comeércio eletronico relativos a
produtos que ostentam um sinal contrafeito e, por outro, na armazenagem,
expedicdo e entrega destes produtos.
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Sustenta que esta utilizacdo € de facto imputavel a Amazon, na medida em que
esta desempenha um papel ativo nos atos denunciados e em que 0S anuncios
relativos aos produtos contrafeitos fazem parte da sua propria comunicagédo
comercial. Com efeito, a Amazon ndo se limita a propor um servico neutro,
criando as condi¢Oes técnicas necessarias a pratica por parte de outros do ato que
constitui a utilizacdo. A sua comunicagdo comercial assenta essencialmente na sua
qualidade de distribuidora de produtos colocados para venda nos seus sitios
Internet. Todos os produtos oferecidos pela Amazon na Internet sdo exibidos
separadamente, 0 que, a semelhanca de uma proposta publicitaria convencional de
um distribuidor, se caracteriza pela presenca dominante da marca d@ distribuidor
Amazon. Todos 0s anuncios sdo apresentados de forma uniforme, “@ que
demonstra o papel ativo desempenhado pela Amazon. O factonde determinados
produtos serem vendidos por terceiros ndo ¢ evidenciado nos seus sitios Internet.

A Amazon ndo pode, portanto, ser qualificada com0™uma\merasprestadora de
servigos de alojamento virtual ou uma intermediésia neutra, umavezque presta
assisténcia aos vendedores terceiros, nomeadamente;  na “otimizacdo da
apresentacédo das ofertas de venda.

Por outro lado, a utilizacdo, pela Amazon, de ‘sinais, idénticos reside também na
expedicdo aos consumidores finais_dos,sapatos eontrafeitos em virtude do seu
papel ativo e pelo facto de ter ou deverter eonhecimento da natureza dos produtos
expedidos a partir dos seus centros de'distribuigéo.

Amazon

Em primeiro lugarha ‘Amazon ‘deduzyduas excecdes de inadmissibilidade por
nulidade da citagao\(redagao~ghscura) e por falta de legitimidade e interesse do
demandante. Por outro'lado, apresenta um pedido reconvencional de declaragdo de
nulidade da‘marea invocada.

A Amazon sustenta,xdepois,»em substancia, que enquanto operador de um sitio de
comeércio eletrgnico, ndao pode incorrer em responsabilidade pelas utilizagdes
feitas pelos,vendedores que recorrem a sua plataforma.

© maode, de funcionamento do sitio de comeércio eletronico da Amazon, aberto a
vendedoressterceiros, ndo difere significativamente de outros sitios de comércio
eletronico. A inclusdo do logétipo da Amazon nos anuncios de vendedores
terceiros nos sitios Internet da Amazon ndo implica que esta se aproprie destes
anuncios, sendo certo que as outras plataformas também recorrem a esta técnica
que permite indicar a origem dos servigos operacionais.

Os consumidores que navegam nos sitios Internet da Amazon sdo perfeitamente
capazes de ndo confundir sistematicamente os produtos e as marcas de vendedores
terceiros com os dos operadores dos sitios de comércio eletronico. Segundo a
Amazon, é falso que o publico ndo conceba os sitios Internet da Amazon como
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sitios de comércio eletronico, mas exclusivamente como plataformas de
distribuicéo.

E também errado afirmar que 0s servigos acessorios propostos pela Amazon
justificam a equiparacdo das ofertas dos vendedores terceiros aos anuncios da
Amazon. Assim, o eBay, cuja qualidade de mero sitio de comércio eletronico nao
é posta em causa, fornece também aos compradores uma garantia especifica.

O facto de as ofertas serem apresentadas nos sitios Internet da Amazon em
diferentes categorias para assegurar uma apresentacdo logica € dmposto pelo
elevado ndmero de ofertas publicadas e ndo é suscetivel desas,integrar na
comunicagdo comercial da Amazon.

A Amazon considera também que o facto de as suas diferentes entidades enviarem
por conta de outrem produtos que ostentam uma marea nagsconsubstanciasuma
utilizacdo da marca. A Amazon afirma que nédo foi cemprovado,gue tivesse ou
devesse ter tido conhecimento de que determinados produtoss«de terceiros por ela
armazenados e expedidos fossem contrafeitos. OxTribunal ‘de Justica e diversos
tribunais nacionais confirmaram que um fernecedor de servigos'de armazenagem
e de expedicdo de produtos ndo assume,qualquer respensabilidade pelo prejuizo
que estes produtos poderiam causar a uma marca.

O facto de criar as condicdes técnicas neeessarias para a utilizacdo de um sinal e
de ser remunerado por este servigo nade significabque o prestador deste servigo
esteja ele proprio a utilizar@ste sinal.

SO pode ser considerade que o'depositario tem a intencdo de colocar no mercado
0s produtos que armazenasquando,o faz com o objetivo de os revender em seu
proprio nome para, Seu propriesbeneficio financeiro ou quando ja ndo esta em
condigdes detdetermipar. a identidade do terceiro e decide ele proprio vender o
produto de origemdesconhecida.’ O mesmo é aplicavel aos servigos de expedicéo,
uma Vez. 'que ‘a jurisprudéncia rejeita de forma constante neste dominio a
responsabilidade de, transportador.

Poriultime,»a Amazon sustenta que a analise da imputabilidade da utilizacdo de
uma,marca porum operador de um sitio de comércio eletronico deve ser realizada
independentemente da analise do eventual papel ativo por este adotado, estando o
conceitoy de papel ativo abrangido pelo dominio da responsabilidade dos
prestaderes de servicos de alojamento virtual no @mbito da legislacdo em matéria
de comércio eletrdnico.

Um anuncio continua a ser imputavel ao anunciante e ndo ao operador do sitio
Internet, enquanto a sua publicacdo neste sitio respeitar as instrucbes do
anunciante.
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IV. Apreciacdo do Tribunal:

Em primeiro lugar, o Tribunal julga improcedentes as excecBes de
inadmissibilidade e o pedido reconvencional de declaragéo de nulidade da marca.

Em seguida, circunscreve o litigio sublinhando que o pedido se baseia unicamente
no artigo 9.°, n.° 2, alinea a), do Regulamento 2017/1001, que visa a utilizacdo
sem o consentimento do titular da marca de um sinal idéntico a marca.

Christian Louboutin afirma que, por um lado, a divulgacéo nos sitiesalnternet da
Amazon de anuncios de produtos contrafeitos, ainda que oferecidos para, venda
por terceiros, e, por outro, a expedicdo destes produtos constituem“utilizagdes
abrangidas pelo artigo 9.°, n.° 2, alinea a), do Regulamento 2017/1Q01AYAmazon
contesta esta afirmacéo.

Antes de examinar as utilizagdes em causa, o Tribunal ‘ebserva,gue as funcoes
desempenhadas pelas trés demandadas no grupo Amazon‘saosdiferentes.

A Amazon EU, cuja atividade consiste na» venda a\retalhe dos produtos da
Amazon, em Seu home e por sua conta, ndo intervem nas vendas de terceiros, pelo
que néo ficou demonstrado de que forma se pode‘considerarque faz uso dos sinais
publicados nos sitios Internet dagAmazon_por vendedores terceiros. Todavia,
poder-se-ia considerar que faz usonde Sinais lesivosspara a marca no caso de
ofertas de venda em nome préprio.

N&o estd demonstrado dé que forma'se pode considerar que a Amazon Europe
core, responsavel pelayfuneionamento téenico dos sitios Internet da Amazon, faz
uso dos sinais em causa.\Ne entanto, ao«disponibilizar a outras entidades do grupo
Amazon o0 apoiotechico_paratagestdo dos sitios Internet, a sua responsabilidade
nédo pode ser desde‘logoexcluida.

Por seu_turno, ‘a, Amazon ‘Services Europe, € responsavel pelo servigo «Vender na
Amazon», que permite awendedores terceiros o acesso a plataforma de comeércio
elétrénico da Amazen ‘para ai colocarem & venda os seus proprios produtos. E,
pois, necessario determinar se esta atividade, que consiste em publicar ofertas de
vendedores'tereeiros simultaneamente a ofertas da propria Amazon, pode implicar
awtilizagdo, pela Amazon, de sinais lesivos para a marca.

No entanto, o Tribunal ndo se pronuncia nesta fase sobre as eventuais
responsabilidades das vérias entidades do grupo Amazon, considerando que as
suas atividades estdo estreitamente interligadas, de modo a criar uma impresséo de
unidade na percecdo dos utilizadores. As respetivas responsabilidades s serdo
examinadas no caso de ser imputada uma responsabilidade de principio a
Amazon.
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a) Imputabilidade da utilizagdo do sinal nos anincios

E pacifico que a utilizacdo de uma marca pode ser feita sob vérias formas, no
exaustivamente enumeradas no artigo 9.°, n.° 3, do Regulamento 2017/1001, e,
nomeadamente, no ambito da publicidade, da armazenagem e da colocagdo a
venda de produtos que ostentam o sinal.

A Amazon sustenta que ndo faz uso dos sinais em causa, na medida em que, como
operador do sitio de comércio eletronico, ndo pode ser responsavel pelos
conteudos publicados nos seus sitios Internet.

Por seu turno, Christian Louboutin contesta que os principios aplicavels aos sitios
de comércio eletronico de acordo com a jurisprudéncia do, Tribunahde,Justica
sejam aplicaveis a Amazon, na medida em que esta déve ser, consideradasum
distribuidor dos produtos vendidos nos seus sitios Internet e gque 0s antincios dos
vendedores terceiros integram a prépria comunicacdao cemercial da,Amazon.

A expressdo «fazer uso» implica um comportamentosativo'e um dominio, direto
ou indireto, do ato que constitui 0 uso. A gste respeito,\o<Fribunal de Justica «ja
teve oportunidade de sublinhar que, segundo o,seu‘sentido habitual, a expresséo
“fazer uso” implica um comportamento ativo e um dominie, direto ou indireto, do
ato que constitui 0 uso. A este respeite, Salientou que oY...] artigo 9.°, n.° 3, do
Regulamento 2017/1001, que enumera de“forma ndo exaustiva os tipos de uso que
o titular da marca pode proibir, refere exclusivamente os comportamentos ativos
por parte do terceiro» (Acérdao,de 2.de abril de 2020, Coty Germany, C-567/18,
EU:C:2020:267, n.° 37 eyurisprudénciaweferida).

No Acoérddo de 12 de juthonde 2011, L'Oreal e 0. (C-324/09, EU:C:2011:474,
n.° 102), o Tribunal“de Justi¢aidecidiu que, no contexto de um mero sitio de
comércio eletrénico, s anuncios colocados em linha pelos vendedores terceiros
ndo constituemsumay utilizacdo” por parte do operador do sitio de comércio
eletronieo,"na medida.emsgue estes anuncios ndo fazem parte da comunicacéao
comercial do eperador:

Enquantos, que a "Amazon preconiza a transposicdo pura e simples desta
jurisprudéncia “para o presente litigio, Christian Louboutin considera que as
atividades, da Amazon consubstanciam um comportamento ativo, que justifica,
portanto,;no Seu caso uma proibicdo da utilizacdo dos sinais em causa.

A expressdo «sitio de comércio eletronico» refere-se a toda e qualquer plataforma
que ligue compradores e vendedores na Internet, permitindo aos vendedores
beneficiarem das funcionalidades e da visibilidade da plataforma mediante o
pagamento de comissodes.

E pacifico que a Amazon publica nos seus sitios Internet de vendas andncios
relativos aos seus proprios produtos, que vende e envia em seu nome, bem como
anuncios de vendedores terceiros, que asseguram eles préprios a expedi¢do dos
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produtos vendidos ou encarregam a Amazon de o fazer, que os recolhe nos seus
centros de distribuicdo e os envia aos compradores a partir dos seus armazens.

Também néo se contesta que 0s anuncios sdo agrupados em diferentes categorias e
subcategorias de acordo com uma estrutura arborescente que ndo faz nenhuma
distingéo entre os produtos vendidos pela Amazon e os vendidos por vendedores
terceiros, dado que a informacao relativa ao vendedor e ao expedidor dos produtos
sO aparece no ecrd quando se consulta os anuncios individualmente, e, no que diz
respeito, em especial, ao cal¢ado, apenas quando se indica o tamanho pretendido.

O Tribunal constata que o0 modo de funcionamento das plataformasida Amazon,
que consiste numa mistura de anuncios, por um lado, da Amazen e, ok, outre, de
vendedores terceiros, difere do de outros sitios de comércie, eletcdnico ‘€oma, o
eBay ou o Rakuten, que apenas publicam anuncios de vendedores terceiros e"nao
realizam nenhuma atividade de venda. Contudo, agAmazeom,nde. é a, unica a
explorar este modelo de negdcio, com operadores como‘a Cdiseountsa acolher
também produtos de vendedores terceiros juntamenteéscomda sua propria gama de
produtos.

Christian Louboutin considera que destasamalgama entre,vendas proprias e vendas
de terceiros resulta que a Amazon ndo pode ser considerada um operador de sitio
de comércio eletronico no sentido adetadeypelo Teibunal de Justiga, mas um
distribuidor com responsabilidade pessoal, pelo contetdo de todos os anuncios
publicados. Isto cria, na percegao“do publicovpertinente, internauta medianamente
atento, a impressdo de que todos 0s, produtos vendidos nos sitios Internet da
Amazon lhe pertencem, ou pelo menos'gue 0S anuncios dos vendedores terceiros
fazem parte da propria‘¢cemunicagdo cemercial da Amazon.

O Tribunal considera, .ao “contrario®de Christian Louboutin, que 0s servigos
oferecidos pela, Amazon, através dos seus sitios Internet constituem servigos
decorrentes de, umnsitiovdescameércio eletrénico, na medida em que, mesmo que
haja umamistura,de,diferentes tipos de ofertas, facto é que todas as caracteristicas
dos, sitios descomercio eletronico também existem na atividade da Amazon
services,Europe, ‘'em especial, no &mbito do seu servigo «Vender com a Amazon».

O facte de“a €sses servicos se juntarem outros servigos, e nomeadamente as
praprias ‘ofertas do operador do sitio de comércio eletronico, bem como os
servigos ‘de armazenagem e de expedi¢do, e mesmo que estes servigos estejam
interligados ao ponto de criar uma certa confusdo aos olhos dos internautas
utilizadores das plataformas, ndo impede que as plataformas da Amazon sejam
qualificadas como sitios de comércio.

Todavia, importa analisar se este funcionamento especifico das plataformas
operadas pela Amazon é suscetivel de induzir uma integracdo dos anuncios de
vendedores terceiros, de tal forma que se possa considerar que a Amazon faz um
uso dos sinais em causa na sua propria comunicacdo comercial, segundo a
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expressdo utilizada pelo Tribunal de Justica no Acérddo de 12 de julho de 2011,
L'Oréal e 0. (C-324/09, EU:C:2011:474, n.° 102).

O Tribunal recorda que, neste acordéo, o Tribunal de Justica decidiu que 0 «uso»
de um sinal idéntico ou semelhante a marca do titular por parte de um terceiro,
implica, pelo menos, que este Gltimo utilize o sinal no quadro da sua prépria
comunicacdo comercial, concluindo que um operador de um sitio de comércio
eletronico néo faz tal uso.

No entanto, na medida em que o acorddo dizia respeito a plataformaseBay, que
intervém manifestamente na publicacdo dos andncios dos seusutilizadores
unicamente como intermediario e ndo como vendedor e “distribuidor,\esta
jurisprudéncia ndo é pura e simplesmente transponivel parauma‘plataforma que
funciona de modo diferente.

Segundo a jurisprudéncia do Tribunal de Justica, o conceito, de,«tso», e uma
marca «visa uma situacdo, [...] na qual um mediador comercial, que atua em
nome proprio, mas por conta do vendedor, & nde. é\portanto, parte interessada
numa venda de produtos em que, ele proprio,\figuraseomo“parte contratante,
utiliza, nos seus documentos comergiais, Um Sinak, idéntico a uma marca
comunitaria para produtos ou servicos idénticos aqueles para os quais esta marca
foi registada» (Despacho de 19 de fevereiro de 2009; UDV North America,
C-62/08, EU:C:2009:111, n.° 54 e dispositivg). V., também, no mesmo sentido,
Acordao de 30 de abril de 2020,%A (Vielacdo defmarca mediante importacdo de
rolamentos de esferas), C-772/18, EU:C:2020:341.

Por conseguinte, ndg &'pertinente, saber se\os produtos vendidos nos sitios Internet
da Amazon nédo Ihé'sao econogmicamente atribuiveis.

Também ¢ verdadesgue, no“wAcorddo de 12 de julho de 2011, L'Oréal eo.
(C-324/09, EV:€:2011 474, n2 102), o Tribunal de Justica introduziu o conceito
de «prépria,_comunicagdoscomercial», no sentido de que, quando um sinal é
incluide, na propria eomunicacdo comercial de um operador comercial, pode
considerar-se que este “faz uso deste sinal e, consequentemente, incorre em
respensabilidade porviolacdo da marca.

Importa, “portanto, analisar os diferentes elementos apresentados por Christian
Louboutin em virtude dos quais se deve considerar que a Amazon faz uso dos
sinais em causa ao integrar as ofertas de terceiros na sua propria comunicacao
comercial.

Christian Louboutin invoca assim a uniformizacdo dos anuncios, com a presenca
em cada anuncio da marca semi-figurativa de grande prestigio da Amazon e a sua
intervencdo no formato e na composicdo dos anuncios, a discricdo com que a
informac&o relativa aos vendedores dos produtos ¢ exibida, a intervencdo ativa da
Amazon na elaboracdo dos anuncios, a intervencdo na armazenagem e na
expedicgéo dos produtos e a intervencgéo ativa da Amazon na fixacdo dos precos de
venda.
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A intervencdo ativa da Amazon pode tambeém ser inferida da apresentacdo das
varias lojas, com uma utilizacdo sistematica do pronome possessivo «n0ssos» para
descrever a oferta de produtos disponivel nos sitios Internet da Amazon, mas
também da existéncia de rubricas gerais como «os mais vendidos», «0S mais
procurados» ou «os mais oferecidos», sem distingdo quanto a origem dos
produtos.

Christian Louboutin afirma também que os anlincios da Amazon sdo publicados
nas rubricas de publicidade de outros sitios Internet, tais como jornais eletrénicos
ou sitios Internet de redes sociais.

Pode-se deduzir, segundo ele, que o internauta normalmente “informado e
razoavelmente atento vé a Amazon como o distribuidor de, todes«0s, produtos
oferecidos nos seus sitios Internet, sendo, de resto, o seu‘estatuto de\distribuidor
sublinhado pela prépria Amazon.

Apesar da extensa jurisprudéncia do Tribunal de Justiga, este™aunca se\pronunciou
sobre a questdo de saber se se pode considerarique.umydistribuideride produtos na
Internet, que ao mesmo tempo opera um sitio de,comercio“eletronico, integra as
ofertas de terceiros na sua propria comunicacde comercial. Com efeito, todas as
decisbes citadas pelas partes partem“do pressuposte, de.'que 0s anuncios de
terceiros ndo fazem parte da comunicagdencomereial propria do operador da
plataforma.

Por conseguinte, o Tribunal’ propbeta apresentacao de uma primeira questdo ao
Tribunal de Justica.

A Amazon concluiu, prigeipalmente, que esta primeira questdo prejudicial nao
tem utilidade nemypertinéncia aluz dajurisprudéncia do Tribunal de Justica.

Com efeito, entende gue, o Tribunal de Justica ja teve oportunidade de responder a
questag,, Sugerida,y, homeadamente no processo Coty Germany (C-567/18,
EU:C:2020:267), "nosngual o advogado-geral concluiu no sentido da questdo
prejudicial propesta:yNo entanto, o Tribunal de Justica optou por ndo o seguir,
limitando=se,a confirmar que o operador de um sitio de comércio eletrénico nédo
fazwuso dos, sinais atribuiveis aos vendedores terceiros e declarando que a
responsabilidade destes operadores deve ser analisada do ponto de vista de outras
normas juridicas.

O Tribunal recorda que, nesse processo, fora submetida ao Tribunal de Justica a
questdo prejudicial seguinte: «Deve considerar-se que uma pessoa que armazena,
em nome de um terceiro, produtos que violam direitos de marca, sem ter
conhecimento dessa violacdo, efetua o armazenamento de tais produtos para 0s
oferecer ou colocar no mercado, quando ndo seja ela mas apenas esse terceiro
quem tem a intencdo de os oferecer ou colocar no mercado?»

O Tribunal de Justica respondeu a esta questdo declarando que o artigo 9.°, n.° 3,
alinea b), do Regulamento (UE) 2017/1001 deve ser interpretado no sentido de
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que «se deve considerar que uma pessoa que armazena, em nome de um terceiro,
produtos que violam um direito de marca, sem ter conhecimento dessa violag&o,
ndo efetua o armazenamento de tais produtos para os oferecer ou colocar no
mercado na acecdo dessas disposicdes, quando essa pessoa ndo prossegue, ela
prépria, essas finalidades».

Ao fazé-lo, o Tribunal de Justica abordou assim a questdo exclusivamente da
perspetiva da armazenagem de produtos, sem considerar uma analise mais ampla
do modelo de negdcio utilizado pelas varias entidades do grupo Amazon.

O advogado-geral considerou que o artigo 9.°, n.° 3, alinea b), do Regulamento
2017/1001 deve ser interpretado no sentido de que:

— «...]

— Todavia, se essa pessoa se envolver ativamente na distribuigaoydesses, produtos
no ambito de um programa com as caracteristicasido programa “Envio através
da Amazon”, que o vendedor subscrever, padesentender-se que ‘armazena esses
produtos a fim de os oferecer ou colocarno mercado.

- [...]»

Ao decidir dessa forma, o Tribunalhde Justica ndo teve em conta as reservas do
advogado-geral quanto a umameventual responsabilidade da Amazon na sua
qualidade de depositario.

Contudo, estes elementos\naospermitem, sustentar que o Tribunal de Justica ja
tenha, ainda que implicitamente, tomade uma posi¢do sobre a questdo atualmente
em apreciacdo ne, Tribunal,“que diz respeito ndo apenas a armazenagem pela
Amazon de produtos vendidoes por, terceiros, mas que suscita uma questdo mais
ampla quante a.gualificacdo da integracdo na sua prdépria comunica¢do comercial
das ofertas,de terceires:

Daqui, decorre“que a questdo prejudicial proposta ainda ndo foi respondida pelo
Tribunahde,Justicae @, por conseguinte, pertinente em principio.

Ror outro lado, 0 facto de a questdo abordada poder, eventualmente, encontrar
uma solucdesno regime aplicavel ao comércio eletrénico ndo permite excluir com
certeza a'responsabilidade em matéria de protecdo das marcas.

Consequentemente, ha que considerar que a questao prejudicial, tal como proposta
pelo Tribunal, é pertinente para o litigio apresentado e para as respostas ja dadas
pelo Tribunal de Justica no quadro de outros processos.

O Tribunal constata que a reformulacdo da questdo proposta pela Amazon ja nao
menciona o conceito de «mistura» de ofertas de diferentes origens, conceito que
esta, porém, na origem da problematica suscitada no presente litigio.
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A Amazon alega também que ndo intervém, de forma alguma, na fixacdo dos
precos dos vendedores terceiros.

O Tribunal reconhece que a formulagdo por ele utilizada a este respeito no seu
projeto de questdo prejudicial sugere que a Amazon intervém diretamente na
fixacdo dos precos. Contudo, é incontestavel que a Amazon presta assisténcia na
fixacdo dos precos e varios artigos de imprensa publicados sobre este assunto em
jornais de grande prestigio como The Wall Street Journal ou The New York Times
sugerem que a Amazon atua indiretamente sobre os precgos, exercendo presséo
sobre os vendedores terceiros para que ndo proponham 0s seus produtos a um
preco mais baixo noutros sitios Internet. Por conseguinte, a quéstao. prejudicial
deve ser reformulada no sentido de que a Amazon presta assisténcia ha fixacao
dos precos de produtos terceiros, sem, no entanto, eliminar completamente, a
questdo da fixacdo dos precos.

Seguidamente, o Tribunal submete a segunda questde, sugerida, per/Christian
Louboutin.

Christian Louboutin sublinha a importangia_da“perce¢do do ‘publico pertinente
sobre 0 papel ativo ou a integracdogna prépria.coemunicacdo comercial do
operador, sendo essa percecdo suscetivel de tognarsimputavel ao operador a
utilizacdo de um sinal idéntico ou¢semelhante a uma marca, e pede ao Tribunal
que submeta ao Tribunal de Justica uma questdo prejudicial nesta matéria.

A cour d’appel de Bruxelles'(Tribunal '"de Recurso de Bruxelas) decidiu em
sentido contrario no seu‘Acordéo de 25'de junho de 2020, presentemente objeto de
recurso na Cour de cassation, (Tribunal de Cassacéo).

Todavia, pode serimportante asquestdo da percecdo do publico sobre o papel mais
ou menos ative, desempenhado, pelo operador do sitio de comércio eletronico na
publicacdo des anuncios,e,\consequentemente, a questdo de saber se 0s andincios
publicades\fazem parte da propria comunicacdo comercial do operador.

Assimy,importa‘perguntar se o facto de a percecdo do publico atribuir um andncio
ou uma oferta a prépria comunicacdo comercial de um operador de plataforma de
vendas,digital hao equivale a uma integracdo efetiva da oferta nessa comunicacéo
comereiak, envolvendo assim a responsabilidade desse operador ao abrigo do
direito das marcas.

B) Utilizacdo dos sinais através da expedicdo de produtos que ostentam o
sinal em causa

Christian Louboutin considera que a expedicdo pela Amazon a partir dos seus
centros de distribuicdo dos produtos vendidos por vendedores terceiros pode ser
qualificada como utilizacdo, uma vez que, ao contrario do depositario que, em
principio, desconhece eventuais infracdes contra as marcas por parte dos produtos
armazenados para vendedores terceiros, o0 expedidor tem, em principio,
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conhecimento de tais infragGes. Critica a cour d’appel de Bruxelles (Tribunal de
Recurso de Bruxelas) por ter considerado que a expedicdo € apenas um
prolongamento da armazenagem, para aplicar a jurisprudéncia Coty do Tribunal
de Justica e, por conseguinte, recusar uma utilizacéo feita pela Amazon.

Considera que a combinacdo da publicacdo dos andncios, da armazenagem e do
envio dos produtos contrafeitos consubstancia um conhecimento efetivo da
aposicdo do sinal contrafeito e pede ao Tribunal que submeta este ponto a
apreciacdo do Tribunal de Justica.

No Acordao de 2 de abril de 2020, Coty Germany, C-567/18, EW:C:2020:;267, 0
Tribunal de Justica salientou, na sua resposta a questdo prejudieial, a, importancia
da finalidade da armazenagem dos produtos.

Assim, para que a armazenagem de produtos que ostentami“sinais idéntices ou
semelhantes a marcas possa ser qualificada de «uso» destas marcasy € ainda
necessario que o proprio operador econdémico que, efetuanessa armazenagem
prossiga a finalidade visada nessas disposicdes, que consiste'na oféerta de produtos
ou na sua colocagdo no mercado.

Esse acorddo ndo se pronunciou S$Qbre a expedigdonde produtos apos a
armazenagem, uma vez que, no £ase, Submetido &, apreciacdo do Tribunal de
Justica, a expedicado foi efetuada porum prestador de servicos externo.

Embora a terceira questao_sugerida por Christian Louboutin ja esteja parcialmente
incluida na segunda questdo, fornece, alguns esclarecimentos adicionais que
importa submeter ao_ Tribunal de Justica para ser o mais exaustivo possivel.

V. Questdes prejudicials:

O Tribunal submetevas'seguintes questdes:

1. g, Deve 0 artigo'Q.°\n.° 2, do Regulamento 2017/1001 do Parlamento Europeu
e do Conselho, de,14 de junho de 2017, sobre a marca da Unido Europeia, ser
Interpretade ne sentido de que a utilizagcdo de um sinal idéntico a uma marca num
anuneioypublicado num sitio Internet é imputavel ao seu operador ou a entidades
economicamente ligadas em virtude da mistura nesse sitio de ofertas préprias do
operadoriou de entidades economicamente ligadas e de ofertas de vendedores
terceiros, através da integracao desses anincios na propria comunicacdo comercial
do operador ou das entidades economicamente ligadas?

Esta integracéo é reforcada pelo facto de:
— 0S anuncios serem apresentados uniformemente no sitio Internet?

— 0S anuncios préprios do operador e de entidades economicamente ligadas e de
vendedores terceiros serem publicados indistintamente no que se refere a sua
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origem, mas em que o logdtipo do operador ou de entidades economicamente
ligadas é exibido de forma clara nas rubricas de publicidade de sitios Internet
terceiros sob a forma de «pop-up»?

— 0 operador ou entidades economicamente ligadas oferecerem um servico
integral aos vendedores terceiros, incluindo assisténcia na elaboracdo dos
anuncios e na fixacdo dos precos de venda, na armazenagem dos produtos e na
sua expedicdo?

— 0 sitio Internet do operador e das entidades economicamentg™ligadas ser
concebido de maneira a apresentar-se sob a forma de lojas e de,etiguetas como
«0S mais vendidos», «0s mais procurados» ou «0s maishoferecidos», \sem
distingdo aparente, a primeira vista, entre produtos proprias dovoperader e das
entidades economicamente ligadas e produtos de vendedores terceiros?

2. Deve o artigo 9.°, n.° 2, do Regulamento 2017/1001do RParlamente,Europeu
e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca‘da*Jnido Europeia, ser
interpretado no sentido de que a utilizagdo de am'sinal idéntico a,uma marca num
anuncio publicado num sitio Internet de vendas &, em principioyimputavel ao seu
operador ou a entidades economicamente, ligadas se, nawercecdao de um internauta
normalmente informado e razoavelmente atento, ‘este“gperador ou uma entidade
economicamente ligada desempenhou um ‘papel ativosna elaboracdo deste andncio
ou se este € entendido como_fazendo partenda propria comunicacdo comercial
deste operador?

Essa percecdo seratinfluenciada:

— pelo facto de este operador, e/ou as entidades economicamente ligadas serem
um distribuidornde,prestigiosde uma grande variedade de produtos, incluindo
produtos dacategoria dos promovidos no anuncio;

— ou pelo, facto ‘denoyananeio assim publicado ter um cabegalho no qual é
reproduzida as, marca de servico deste operador ou das entidades
economicamente \ligadas, sendo esta marca de prestigio uma marca de
distribuidor;

-.ouainda pelo facto de este operador ou as entidades economicamente ligadas
oferecerem, simultaneamente a esta publicacdo, servigos tradicionalmente
oferecidos pelos distribuidores de produtos da mesma categoria que a do
produto promovido no anuncio?

3. Deve o artigo 9.°, n.° 2, do Regulamento 2017/1001 do Parlamento Europeu
e do Conselho, sobre a marca da Unido Europeia, ser interpretado no sentido de
que a expedigdo, no decurso de operacdes comerciais e sem o consentimento do
titular de uma marca, ao consumidor final de um produto que ostenta um sinal
idéntico a marca sé constitui uma utilizagdo imputavel ao expedidor se este tiver
conhecimento efetivo da aposicdo deste sinal no produto?
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Considera-se que esse expedidor é o utilizador do sinal em questdo se ele préprio
ou uma entidade economicamente ligada tiver anunciado ao consumidor final que
efetuara esta expedicdo depois de ele proprio ou uma entidade economicamente
ligada ter armazenado o produto para esse fim?

Considera-se que esse expedidor é o utilizador do sinal em questdo se ele préprio
ou uma entidade economicamente ligada contribuiu, prévia e ativamente, para a
publicacdo, no decurso de operacGes comerciais, de um anuncio do produto que
ostenta este sinal ou registou a encomenda do consumidor final tendo em conta
este anuncio?
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