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Capitulo XVI

LA RESPONSABILIDAD DE LAS
PLATAFORMAS DIGITALES POR EL USO
INFRACTOR DE LA MARCA

CHAPTER XVI. LIABILITY OF DIGITAL
PLATFORMS FOR TRADEMARK INFRINGEMENTS

Ana Maria Aido Vizquez!
Investigadora predoctoral FPU de Derecho Mercantil
Universidad de Vigo

Resumen: El auge del comercio electronico ha convertido a las plataformas digitales en acto-
res clave en el intercambio de bienes y servicios. Sin embargo, esta expansiéon también ha
facilitado la comisién de infracciones de derechos de propiedad industrial e intelectual a través
de las mismas. El presente trabajo tiene por objeto analizar la posibilidad de que las platafor-
mas de comercio electrénico resulten directamente responsables por las infracciones marcarias
cometidas por terceros vendedores. Se examinaran las condiciones bajo las cuales esta respon-
sabilidad puede serles atribuida, considerando el marco juridico actual y la evolucién de la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unioén Europea.

Palabras clave: propiedad industrial, Derecho de marcas, comercio electronico, plataformas
digitales, marca, uso, responsabilidad, infraccion marcaria.

1. El trabajo ha sido elaborado en el marco del Proyecto de Investigacion financiado por el
Ministerio de Ciencia, Innovacién y Universidades: <El Derecho de la Competencia y de la Propie-
dad Industrial e Intelectual frente a las tecnologias disruptivas y la nueva regulacion de los merca-
dos digitales y audiovisuales» (2023-2026), y del Proyecto de Investigacion financiado por la Xunta
de Galicia: Retos para un mercado de traballo equitativo, sostible e aberto 4 competencia no
contexto da nova economia e da dixitalizacion» (2022-2024) del Grupo DMT —grupo con potencial

de crecimiento—.
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Abstract: The rise of e-commerce has made digital platforms key players in the exchange of
goods and services. However, this expansion has also facilitated the commission of industrial
and intellectual property infringements through them. This paper aims to analyse whether e-
commerce platforms can be held directly liable for trademark infringements committed by
third-party sellers. It will examine the conditions under which this liability can be attributed
to them, considering the current legal framework and the evolution of the case law of the
Court of Justice of the European Union.

Keywords: industrial property, trademark law, e-commerce, digital platforms, trademark, use,
liability, trademark infringement.

SUMARIO: 1. Introduccion. II. Una aproximacion a las plataformas de comercio electrénico. 1.
Las plataformas en linea como protagonistas de la economia digital. 2. Concepto y caracteris-
ticas de las plataformas de comercio electrénico. IIl. La responsabilidad de las plataformas de
comercio electronico y el derecho de marcas. 1. Tipos de responsabilidad por infracciones
marcarias. 2. La infraccion directa de una marca. IV. La evolucion de la jurisprudencia del TJUE.
1. El caso L'Oréal/eBay. 2. El caso Coty Germany/Amazon. 3. El caso Amazon/Louboutin. V. La
relevancia de la percepcion del consumidor en las infracciones marcarias: reflexiones a partir
del caso Fruugo. VI. Conclusiones. VII. Bibliografia.

SUMMARY: I. Introduction. II. An approach to e-commerce platforms. 1. Online platforms as
protagonists of the digital economy. 2. Concept and characteristics of e-commerce platforms.
III. The liability of e-commerce platforms and trademark law. 1. Types of liability for trademark
infringements. 2. Direct infringement of a trademark. IV. The evolution of the case-law of the
CJUE. 1. The L’Oréal/eBay case. 2. The Coty Germany/Amazon case. 3. The Amazon/Louboutin
case. V. The relevance of consumer perception in trademark infringements: reflections based
on the Fruugo case. VI. Conclusions. VII. Bibliography

I. INTRODUCCION

El comercio electrénico ha experimentado un crecimiento exponencial en los
altimos afios, transformando profundamente las dinamicas tradicionales de com-
pra y venta. Las plataformas de venta en linea han revolucionado la forma en que
los consumidores acceden a productos y servicios, ofreciendo una comodidad y
un alcance global sin precedentes.

No obstante, este auge del comercio electrénico ha traido consigo una serie
de desafios juridicos significativos. Asi, en el ambito de la Propiedad Industrial,
se ha suscitado un intenso debate en torno a la posibilidad de que los operadores
de estas plataformas puedan ser considerados responsables directos de las in-
fracciones marcarias cometidas por terceros vendedores en sus sitios web. Esta
cuestion plantea interrogantes cruciales sobre el alcance de la responsabilidad de
las plataformas digitales y la proteccion efectiva de los derechos de los titulares
de marcas en el contexto del comercio electrénico.

A través de estas plataformas se comercializan productos que vulneran el
Derecho de marcas, tales como falsificaciones e imitaciones. Si bien resulta evi-
dente que la infraccién es imputable al vendedor que utiliza la plataforma para
ofrecer dichos productos, la determinacion de si los titulares de la marca infrin-
gida pueden también exigir responsabilidad a la propia plataforma constituye
una cuestion mas compleja.
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En el ambito comunitario, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la
Unioén Europea (en adelante, TJUE) ha delimitado las circunstancias bajo las cua-
les puede atribuirse responsabilidad directa a las plataformas de comercio elec-
tronico por la vulneracion del Derecho marcario. Inicialmente, el Tribunal se
nego a extender la responsabilidad directa a los intermediarios de Internet, argu-
mentando que estos no realizaban un uso propio de las marcas infringidas.

Sin embargo, la sentencia de 22 de diciembre de 2022, dictada en el caso
Louboutin/ Amazon, marcé un punto de inflexion en la jurisprudencia europea.
En dicha resolucion, el Tribunal reconocié, por primera vez, que los operadores
de las plataformas de comercio electrénico pueden ser responsables directos por
infracciones marcarias, estableciendo los criterios que deben ser considerados a
estos efectos.

En este contexto, el presente trabajo tiene como objetivo examinar en detalle
esta evolucion jurisprudencial, con el fin de determinar en qué situaciones los
operadores de plataformas de comercio electrénico pueden ser considerados di-
rectamente responsables por las infracciones de marcas cometidas a través de sus
entornos digitales.

II. UNA API;OXIMACI(/)NA LAS PLATAFORMAS DE COMERCIO
ELECTRONICO

1. Las plataformas en linea como protagonistas de la economia
digital

Las plataformas digitales se han consolidado como actores fundamentales del
mercado y de la sociedad digitales. De hecho, su influencia en el desarrollo del
mercado digital y de la economia en su conjunto ha sido tan significativa que, en
los Gltimos afos, se ha comenzado a hablar de una «economia de las plataformas»?.

Una primera aproximacion al fenémeno de las plataformas en linea revela
que no existe una definicion univoca y generalmente aceptada del término. El
Parlamento Europeo ha reconocido que, debido a la gran variedad de platafor-
mas existentes y al entorno en constante evolucion del mundo digital, resulta
muy dificil acordar una definicién de las plataformas en linea que sea unica, ju-
ridicamente pertinente y valida para toda la UE en el futuro?.

En este contexto, el Reglamento (UE) 2022/2065, del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 19 de octubre de 2022, de Servicios Digitales (en adelante, RSD),
distingue, dentro de la categoria mas amplia de proveedores de servicios de alo-
jamiento de datos, la subcategoria de «plataformas en linea». Asi, en su articulo

2. CARBAJO CASCON, F., dLas plataformas digitales ante la distribucién de mercancias y el
suministro de contenidos digitales ilicitos», Revista de Derecho de la Competencia y la Distribucion,
num. 30, 2022, p. 2.

3. Resolucion del Parlamento Europeo, de 15 de junio de 2017, sobre las plataformas en linea
y el mercado unico digital (2018/C 331/19), apartado 6.
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3, las define como prestadoras de un servicio de alojamiento de datos que, a
peticiéon de un destinatario del servicio, almacena y difunde informacioén al pu-
blico, salvo que esa actividad sea una caracteristica menor y puramente auxiliar
de otro servicio o una funcionalidad menor del servicio principal y que no pueda
utilizarse sin ese otro servicio por razones objetivas y técnicas, y que la integra-
cion de la caracteristica o funcionalidad en el otro servicio no sea un medio para
eludir la aplicabilidad del Reglamento?.

De forma similar, el Reglamento (UE) 2022/1925, del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 14 de septiembre de 2022, de Mercados Digitales (RMD), estable-
ce que los «servicios basicos de plataforma» incluyen: a) servicios de intermedia-
cién en linea; b) motores de busqueda en linea; ¢) servicios de redes sociales en
linea; d) servicios de plataforma de intercambio de videos; e) servicios de comu-
nicaciones interpersonales independientes de la numeracion; f) sistemas operati-
vos; g) navegadores web; ) asistentes virtuales; #) servicios de computacién en
la nube; y j) servicios de publicidad en linea, incluidas las redes de publicidad,
las plataformas de intercambio de publicidad y cualquier otro servicio de inter-
mediacion publicitaria, prestados por una empresa que preste cualquiera de los
servicios basicos de plataforma enumerados en las letras a) a i)°.

Estas definiciones reflejan la amplia variedad de plataformas digitales con
objetivos muy diversos, como motores de busqueda, redes sociales, etc.® No
obstante, la Comisiéon Europea identifica cinco caracteristicas comunes a todas
ellas: i) tienen capacidad para crear y modelar nuevos mercados, planteando a
los tradicionales un verdadero desafio, asi como para organizar nuevas formas de
participacion o para efectuar en linea negocios consistentes en la recogida, trata-
miento y ediciéon de grandes cantidades de datos; i7) actian en mercados plurifa-
céticos, pero con diversos grados de control sobre las interacciones directas entre
grupos de usuarios; #i7) se benefician de los «efectos de red», lo que significa en
sentido amplio que el valor del servicio aumenta con el nimero de usuarios; iv)
suelen apoyarse en las tecnologias de la informacion y la comunicacién para lle-
gar a sus usuarios de forma instantianea y sin esfuerzo; y v) desempenan un pa-
pel de crucial importancia en la creacién de valor digital, especialmente atrayen-
do niveles significativos de valor (por ejemplo, mediante la acumulacién de
datos), facilitando nuevos proyectos empresariales y creando nuevas dependen-
cias estratégicas’.

4. Articulo 3 letra i) del RSD.

5. Articulo 2.2 del RMD.

6. Entre otras obras de utilidad, recomendamos la consulta, en relacion con las plataformas de
servicios de intermediacién para el transporte de personas, de la monografia de FERNANDEZ CAR-
BALLO-CALERO, P.; El carpooling o viaje en coche compartido. Especial referencia a BlaBlaCar,
Aranzadi, Cizur Menor, 2019.

7. Comunicacién de la Comisiéon Europea «Las plataformas en linea y el mercado dnico digital.
Retos y oportunidades para Europa», de 25 de mayo de 2016, COM(2016) 288 final, p. 3.
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2. Concepto y caracteristicas de las plataformas de comercio
electrénico

Las plataformas de comercio electronico representan una subcategoria dentro
del vasto universo de las plataformas digitales, que se dedica a la prestacion de
servicios de intermediacion® en la venta y distribuciéon de toda clase de produc-
tos y servicios. Estos ciberespacios son esenciales para conectar la oferta y la
demanda dispersa, aportando un gran valor a afiadido la sociedad de la informa-
cion al facilitar el encuentro y el intercambio entre usuarios de todo el mundo®.

Segun la Comisién Europea, estas plataformas pueden definirse como merca-
dos en linea donde se realizan transacciones directas entre compradores y ven-
dedores de bienes y/o servicios. Ejemplos populares de dichos mercados online
incluyen, entre otros, Amazon, eBay, Allegro y Zalando'®.

La funcion principal de las plataformas de comercio electrénico es proporcio-
nar un espacio unico en el que diferentes grupos de usuarios puedan llevar a
cabo transacciones. Actian como puntos de encuentro entre empresarios (B2B),
entre empresarios y consumidores (B2C) o entre consumidores (C2C)!.

Estos mercados atraen a los usuarios porque reducen los costes de transac-
cion, por ejemplo, al reunir a diferentes vendedores en un solo lugar, ofrecer una
funcion de recomendacion, establecer reglas basicas y cédigos de conducta, o
proporcionar métodos de pago convenientes. En este sentido, comparten ciertas
caracteristicas con los centros comerciales. Sin embargo, gracias al uso de las

8. El articulo 2.2. del Reglamento (UE) 2019/1150 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
20 de junio de 2019, sobre el fomento de la equidad y la transparencia para los usuarios profesio-
nales de servicios de intermediacion en linea, define los servicios de interminacion en linea como
aquellos «servicios que cumplen todos los requisitos siguientes: a) constituyen servicios de la socie-
dad de la informacion segun lo previsto en el articulo 1, apartado 1, letra b), de la Directiva (UE)
2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo; b) permiten a los usuarios profesionales ofrecer
bienes o servicios a los consumidores, con el objetivo de facilitar el inicio de transacciones directas
entre dichos usuarios profesionales y consumidores, con independencia de dénde aquellas concluyan
en ultima instancia; c¢) se prestan a los usuarios profesionales sobre la base de relaciones contrac-
tuales entre el proveedor de los servicios y los usuarios profesionales que ofrecen los bienes o
servicios a los consumidores». Segin el citado precepto, el concepto de «servicio» engloba todo
servicio de la sociedad de la informacién, es decir, todo servicio prestado normalmente a cambio
de una remuneracion, a distancia, por via electronica y a peticion individual de un destinatario de
servicios; entendiendo por servicio «a distancia», un servicio prestado sin que las partes estén pre-
sentes simultaneamente, «por via electronica», un servicio enviado desde la fuente y recibido por el
destinatario mediante equipos electronicos de tratamiento (incluida la compresion digital) y de al-
macenamiento de datos y que se transmite, canaliza y recibe enteramente por hilos, radio, medios
opticos o cualquier otro medio electromagnético, y «a peticion individual de un destinatario de
servicios», un servicio prestado mediante transmision de datos a peticion individual.

9. CARBAJO CASCON, F., «Las plataformas digitales (...), cit., p. 3.

10. Documento de trabajo de la Comisién Europea «Online Platforms», SWD(2016) 172 final, que
acompana a la Comunicacion «Las plataformas en linea y el mercado unico digital. Retos y oportu-
nidades para Europa», de 25 de mayo de 2016, p. 17.

11. ANTON JUAREZ, I., dnfraccién de un derecho de marca en plataformas de ecommerce: la
actuacion de la plataforma y el impacto en su responsabilidad», Cuadernos de Derecho Transnacio-
nal, vol. 12, nam. 2, 2020, p. 53.
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tecnologias online, pueden operar a una escala completamente diferente, recopi-
lar datos mucho mas valiosos y ofrecer nuevos servicios tanto a compradores
como a vendedores!?.

La mayoria de las plataformas de comercio electrénico ofrecen acceso gratui-
to a los compradores, mientras que cobran a los vendedores diferentes tarifas por
poner sus productos a la venta en su sitio web. Ademas, los servicios de publici-
dad suelen ser una fuente de ingresos adicional para estas plataformas!3.

Dentro de este tipo de plataformas, se puede distinguir entre aquellas que
prestan dichos servicios con caracter principal —cominmente conocidas como
marketplaces— y las que lo hacen de manera accesoria, como es el caso de algu-
nas redes sociales o motores de busqueda, que integran funcionalidades de co-
mercio electrénico en su oferta principal4,

Ademas, es relevante mencionar que algunas plataformas de comercio elec-
tronico no solo actiian como meras intermediarias entre usuarios profesionales y
usuarios finales, sino que también operan como distribuidoras directas de pro-
ductos y servicios. Estas se conocen como plataformas hibridas!®>. Un ejemplo
destacado de este modelo es Amazon, que combina el servicio de marketplace
con la venta directa de sus propios productos.

III. LA RESPONSABILIDAD DE LAS PLATAFORMAS DE
COMERCIO ELECTRONICO Y EL DERECHO DE MARCAS

Si bien las plataformas de comercio electronico aportan grandes beneficios
para el desarrollo del mercado digital, no puede negarse que también amparan
un trafico masivo de mercancias ilicitas, ya sea mediante la venta de falsificacio-
nes e imitaciones o a través de la distribuciéon de productos originales por inter-
mediarios no autorizados. Esta situacion afecta gravemente a los intereses de los
titulares de marcas, quienes ven sus derechos vulnerados en estos entornos digi-
tales!®.

Debido a las dificultades para actuar directamente contra los usuarios profe-
sionales que utilizan las marcas sin autorizacion, los titulares de derechos de
marca a menudo optan por interponer demandas de cesacion y de responsabili-

12. Documento de trabajo de la Comisién Europea «Online Platforms» (...), cit., p. 18.

13. GRAEF, 1., EU Competition Law, Data Protection and Online Platforms. Data as Essential
Facility, Wolters Kluwer, The Netherlands, 2016, pp. 17-18.

14. CARBAJO CASCON, F., Las clausulas de paridad en plataformas de comercio electrénico en
la nueva normativa UE sobre restricciones verticales y en la ley de mercados digitales», en ROBLES
MARTIN-LABORDA, A. y ZURIMENDI ISLA, A. (dirs.), Estudios de la Red Académica de Defensa de
la Competencia (RADC) 2022, Aranzadi, Cizur Menor, 2022, p. 31.

15. Para una comparaciéon de los dos modelos de negocios —mercados puros y mercados hi-
bridos—, vid. PADILLA, J., <Trademark liability in hybrid marketplaces», 2022, disponible en: https://
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4074076.

16. CARBAJO CASCON, F., Las plataformas digitales (...), cit., pp. 3-4.
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dad, tanto directa como indirecta, contra los operadores de las plataformas elec-
tronicas a través de las que se llevan a cabo estas infracciones!’.

1. Tipos de responsabilidad por infracciones marcarias

La responsabilidad por la infraccion de una marca puede ser directa o indi-
recta. La responsabilidad directa se deriva del uso no autorizado de una marca,
lo que implica que una persona use la marca sin consentimiento del titular. Por
otro lado, la responsabilidad puede ser indirecta si se facilita a terceros el uso no
autorizado de la marcals.

La responsabilidad directa se basa en el Derecho de marcas y se regula en la
Directiva de marcas!® y en el Reglamento sobre la marca de la Unién Europea?°.
Asi pues, en el ambito de las plataformas de comercio electrénico, el debate ra-
dica en determinar si una plataforma puede ser responsable de forma directa de
la infraccion marcaria cometida por un tercero a través de su sitio web. Para ello,
resulta necesario, entre otros requisitos, que la propia plataforma haga uso de la
marca ajena en el sentido del articulo 10 de la Directiva de marcas o del articulo
9 del RMUE?L.

Por su parte, la responsabilidad indirecta de los intermediarios de Internet
no se encuentra armonizada a nivel europeo??. Esta responsabilidad debe fun-
damentarse en otras normas juridicas, como el articulo 6 del RSD o el articulo 11
de la Directiva 2004/48, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de
2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual?3.

En particular, el RSD, que modifica a la Directiva 2000/31/CE sobre el comer-
cio electronico?¥, establece determinadas exenciones de responsabilidad aplica-
bles a los prestadores de servicios intermediarios cuando se cumplan determina-

17. Ibidem, p. 5.

18. ANTON JUAREZ, 1., (Louboutin vs. Amazon. ;Un litigio mis sobre la responsabilidad de las
plataformas digitales en el uso de una marca? Comentario de la sentencia del TJUE de 22 de diciem-
bre de 2022, asuntos C-148/21 y C-184/21», Cuadernos de Derecho Transnacional, vol. 15, nim. 2,
2023, p. 1018; CARBAJO CASCON, F., das plataformas digitales (...), cit., p. 7.

19. Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de
2015, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

20. Reglamento (UE) 2017/1001, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017,
sobre la marca de la Unién Europea (en lo sucesivo, RMUE).

21. Los requisitos necesarios para que exista una infraccion directa de una marca se analizan
en el siguiente apartado del trabajo. Vid. infra apartado 2 del epigrafe III.

22. ROSATI, E., <The Louboutin/Amazon cases (C-148/21 and C-184/21) and primary liability
under EU trade mark law», European Intellectual Property Review, vol. 44, num. 7, 2022, pp. 435-
440, disponible en https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4078987, p. 4.

23. DE MIGUEL ASENSIO, P.A., <Mercados en linea e infraccion de marcas: extension de la
responsabilidad de las plataformas», La Ley Union Europea, nim. 111, 2023, parrafo 13.

24. Directiva 2000/31/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, rela-
tiva a determinados aspectos juridicos de los servicios de la sociedad de la informacién, en particu-
lar el comercio electrénico en el mercado interior (en adelante, DCE).
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das condiciones?. De forma general, estas exenciones no deben aplicarse cuando
el prestador de servicios intermediarios no se limite a la prestacion neutra de los
servicios mediante un tratamiento meramente técnico y automatico de la infor-
macién proporciona por el destinario del servicio, sino que desempeiie un papel
activo de tal forma que tenga un conocimiento de dicha informacién o control
sobre ella.

A los fines del presente trabajo, interesa particularmente la exencién prevista
por el articulo 6 del Reglamento, aplicable a las plataformas en linea, como pres-
tadoras de un servicio de almacenamiento de datos?’. Segun el citado precepto,
estas no podran ser responsabilizadas de las conductas ilicitas cometidas por sus
usuarios, cuando: a) no tengan conocimiento efectivo de la actividad o contenido
ilicito, o ) en cuanto tengan conocimiento o sean consciente de ello, actiien con
prontitud para retirar el contenido ilicito o bloquear el acceso a este.

2. La infraccion directa de una marca

Segun el articulo 10 de la Directiva de marcas, el registro de una marca con-
fiere a su titular el derecho exclusivo sobre esta. Ademas, el apartado 2 de dicho
precepto establece que el titular de la marca registrada estara facultado para
prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el trafico econémi-
co, de cualquier signo en relaciéon con los productos o servicios, cuando: @) tanto
el signo como los productos o servicios sean idénticos a la marca registrada; b)
el signo sea idéntico o similar a la marca registrada y se utilice en relacién con
productos o servicios idénticos o similares a los protegidos por la marca registra-
da, de modo que puedan dar lugar a un riesgo de confusion por parte del publi-
co; ¢) el signo sea idéntico o similar a la marca y de su uso se pretenda obtener
una ventaja desleal del caricter distintivo o del renombre de la marca o dicho
uso sea perjudicial para dicho caricter distintivo o renombre?8.

Asi pues, este articulo pone de manifiesto que la infraccion marcaria presu-
pone un «uso» de un signo por parte de una persona. Por tanto, si tal uso no
existe, no cabe examinar si se cumplen el resto de los requisitos necesarios para
la infraccion del Derecho de marca. Por el contrario, si dicho uso se demuestra,
entonces puede analizarse si concurren los demas presupuestos: a) la ausencia
de consentimiento del titular; b) que el uso se haga en el trafico econémico; ¢)

25. El articulo 89.2 del RSD prevé que «Las referencias a los articulos 12 a 15 de la Directiva
2000/31/CE se entenderian hechas a los articulos 4, 5, 6 y 8 del presente Reglamento, respectivamente».

26. FERNANDEZ GARCIA DE LA YEDRA, A., <Cambios normativos en torno a la responsabilidad
de las plataformas electrénicas de intermediacién», en MARTINEZ NADAL, A. (dir.), Plataformas
digitales: aspectos juridicos, Aranzadi, Cizur Menor, 2021, p. 44.

27. Como hemos apuntado anteriormente (vid. supra epigrafe II), el RSD define a las platafor-
mas en linea como una subclase dentro de la categoria mas amplia de proveedores de servicios de
alojamiento de datos.

28. Lo mismo se establece para la marca de la Unidén en el articulo 9 del RMUE.
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que el uso se haga en relacion con productos y servicios; y d) que se cumplan los
requisitos enumerados en alguna de las letras «a», <b» 0 «c» del articulo?.

Ademas de estos requisitos, a los que el articulo se refiere expresamente, el
TJUE ha desarrollado otras dos condiciones en su jurisprudencia: el menoscabo
de alguna de las funciones de la marca registrada y el uso del signo en el marco
de la propia comunicacién comercial30.

A la luz de la jurisprudencia consolidada del TJUE, para determinar si existe
un uso de una marca deben cumplirse dos condiciones. En primer lugar, es ne-
cesario que una persona ejerza un comportamiento activo y tenga un dominio,
directo o indirecto, del acto que constituye el uso3'. En segundo lugar, el uso del
signo debe realizarse por iniciativa propia de esa persona y en su propio nom-
bre, es decir, en el marco de su propia comunicacién comercial32.

Si bien no hay duda de que los vendedores que utilizan una plataforma de
comercio electronico para ofrecer y comercializar sus productos infractores cum-
plen los dos requisitos anteriores, tal conclusién no puede extenderse automati-
camente a los operadores de las plataformas33.

IV. LA EVOLUCION DE LA JURISPRUDENCIA DEL TJUE

El TJUE ha abordado en diversas sentencias la cuestion de si los operadores
de plataformas de comercio electrénico pueden ser considerados directamente
responsables por las infracciones de derechos de marca cometidas por los ven-
dedores que utilizan sus sitios web. En un primer momento, en los fallos L'Oréal/
eBay 'y Coty Germany/Amazon, el Tribunal rechazé esta posibilidad. Sin embar-
go, en el caso Amazon/Louboutin, el Tribunal introdujo un cambio significativo
en su postura, ampliando el ambito de responsabilidad de estas plataformas.

A continuacion, se analizan en detalle estas tres sentencias paradigmaticas
con el objeto de comprender la evolucién del criterio del TJUE en cuanto a la
responsabilidad de las plataformas de comercio electrénico en relaciéon con la
vulneracién del Derecho de marcas.

29. Sobre el requisito del uso, vid. GARCIA PEREZ, R., <El uso como requisito para la infraccién
de la marca: un concepto resbaladizo», en GARCIA-CRUCES GONZALEZ, J.A. (coord.), De Iure Mer-
catus. Libro Homenaje al Prof. Dr. Dr.h.c. Alberto Bercovitz Rodriguez-Cano, Tirant lo Blanch, Va-
lencia, 2023, pp. 695-730.

30. ASENSI MERAS, A., Los asuntos Louboutin contra Amazon (C-148/21 y C-184/21) y la res-
ponsabilidad directa de los intermediarios de internet por infraccion del derecho de marcas en la
Unién Europea», ADI, vol. 43, 2023, pp. 402-403.

31. Vid., entre otras, las Sentencias del TJUE, de 3 de marzo de 2016, Daimler, C-179/15,
EU:C:2016:134, apartados 39-40; de 25 de julio de 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha y Mitsubishi Cater-
pillar Forklift Europe, C-129/17, EU:C:2018:594, apartado 38; y de 2 de abril de 2020, Coty Germany
GmbH/Amazon Services Europe Sarl y otros, C-567/18, ECLI:EU:C:2020:267, apartado 37.

32. Vid., en este sentido, las Sentencias del TJUE, de 23 de marzo de 2010, Google France y
Google, C-236/08 a C-238/08, EU:C:2010:159, apartado 56; y de 2 de abril de 2020, Coty Germany
GmbH/Amazon Services Europe Sarl y otros, C-567/18, ECLI:EU:C:2020:267, apartado 39.

33. ROSATI, E., <The Louboutin/Amazon cases (...), cit., p. 0.
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1. El caso L’Oréal/eBay

En L’Oréal/eBay se debati6 si eBay hacia uso de signos idénticos o similares
a marcas registradas en las ofertas de venta publicadas en su sitio web. En la
sentencia, el TJUE reiter6 el requisito del uso en el marco de la propia comuni-
cacion comercial, indicando que no se cumple dicho requisito cuando una perso-
na se limita a permitir que un tercero haga uso del signo4. Ademas, de acuerdo
con el Tribunal, la falta de uso implica que no exista infraccién de marca, pero
no excluye que pueda existir responsabilidad indirecta, segtiin otras normas juri-
dicas, como el articulo 14.1 de la Directiva sobre el comercio electrénico o el
articulo 11 de la Directiva 2004/48%.

Asi, el TJUE consider6é que, aunque en el sitio web de eBay se hacian ofertas
que contenian signos idénticos o similares a marcas registradas, no se podia con-
siderar que el operador de la plataforma, eBay, realizara ese uso. Los anuncios
publicados por los terceros vendedores no constituian un uso de la marca ajena
por parte del operador del mercado, ya que estos anuncios no formaban parte de
la comunicacién comercial de eBay. En consecuencia, a la luz del Derecho de
marcas, no cabe atribuir responsabilidad directa a eBay por las infracciones mar-
carias cometidas en su mercado en linea3°.

2. El caso Coty Germany/Amazon

En Coty Germany/Amazon se discutié si Amazon, al almacenar productos
que infringian una marca, hacia uso de un signo en el marco de la propia comu-
nicaciéon comercial. El caso surgié en el contexto del programa «Logistica de
Amazon», en el cual un vendedor tenia depositados en los almacenes de Amazon
productos que infringian la marca de la Unién Davidoff, titularidad de Coty.
Esta situacion llevo a Coty a demandar a Amazon ante los tribunales alemanes
por infraccion de marca. El caso terminé llegando al Tribunal Supremo aleman,
que plante6 al TJUE la cuestion prejudicial de si almacenar productos para un
tercero que infringen una marca, sin tener conocimiento de esta infraccion, cons-
tituye un uso en el sentido de la normativa de marcas.

El TJUE concluy6é que Amazon no hace un uso del signo en el marco de su
propia comunicacién comercial cuando almacena los productos de terceros, ya
que el almacenamiento no implica una intenciéon de ofrecer o comercializar dichos
productos por si mismo®’. Por lo tanto, exoneré de responsabilidad a la platafor-
ma, dado que, si no cabia entender que usase la marca, tampoco podia infringirla.

34. Sentencia del TJUE, de 12 de julio de 2011, L’Oréal SA y otros/eBay y otros, C-324/09,
ECLI:EU:C:2011:474, apartado 102. En el mismo sentido, vid. la Sentencia del TJUE, de 23 marzo
2010, Google France SARL y Google Inc./Louis Vuitton Malletier, C-236/08 a 238/08, EU:C:2010:159,
apartados 56-57.

35. Sentencia del TJUE, de 12 de julio de 2011, L’Oréal SA y otros/eBay y otros, C-324/09,
ECLI:EU:C:2011:474, apartado 104.

36. Ibidem, apartados 103-105.

37. Sentencia del TJUE, de 2 de abril de 2020, Coty Germany GmbH/Amazon Services Europe
Sarl y otros, C-567/18, ECLI:EU:C:2020:267, apartados 45-48.
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No obstante, el Tribunal destac6 que, aunque no hubiera uso directo, la pla-
taforma podria ser responsable indirectamente bajo otras normas juridicas, como
el articulo 14.1 de la Directiva sobre el comercio electronico o el articulo 11 de
la Directiva 2004,/4838.

Para comprender adecuadamente la conclusion a la que llega el TJUE en este
caso, debe tenerse en cuenta la forma en que se plante6 la cuestion prejudicial.
En concreto, esta se formulé de una manera muy acotada, ya que incluia dos
circunstancias que delimitaban la pregunta y, consecuentemente, su respuesta.
Los elementos que condicionaban la cuestion eran: i) la plataforma no tiene co-
nocimiento de que los productos infringen el derecho de marca y 7)) no es la
plataforma la que tiene intencion de ofrecer o comercializar los productos, sino
el tercero vendedor®.

Estas circunstancias provocaron que Coty intentase que la cuestion prejudi-
cial resultase inadmisible, alegando que la descripcién del asunto no reflejaba
adecuadamente el rol desempefiado por Amazon en la comercializaciéon de los
productos, el cual iba mas alla del de mero depositario?®.

Por ello, el Abogado General Campos Sanchez-Bordona, en sus Conclusiones,
distingue entre dos escenarios en atencién al papel desarrollado por la platafor-
ma en el proceso de oferta y comercializacién de los productos*l. Asi, en el
primer enfoque, sigue los hechos descritos por el 6rgano nacional. Bajo esta
perspectiva, concluye que Amazon no usa el signo «Davidoff> en el marco de su
propia comunicacién comercial, puesto que se limita a ofrecer a los compradores
y a los vendedores los servicios tipicos de intermediacién. Esta es la postura aco-
gida por el TJUE en su sentencia.

Sin embargo, en el segundo enfoque —que no fue seguido por el Tribunal—,
considera el modelo de negocio integrado del grupo Amazon y los pormenores
de sus servicios ofrecidos a los terceros vendedores en el marco del programa
«Logistica de Amazon». Atendiendo a estas circunstancias, el Abogado General
establece que podria admitirse que las empresas del grupo Amazon si usan la
marca, ya que no se limitan a poner los medios técnicos digitales a disposicion
de los vendedores, sino que prestan un servicio de tal forma que se establece un
vinculo entre el signo y dicho servicio.

Por otra parte, en la sentencia, el TJUE no entré a examinar la posible res-
ponsabilidad indirecta de Amazon por la via del articulo 14 de la Directiva sobre
Comercio Electrénico, ya que no fue planteada expresamente por el 6rgano juris-
diccional remitente#2. Sin embargo, en sus Conclusiones, el Abogado General si

38. Ibidem, apartado 49.

39. ANTON JUAREZ, I., «Infraccién de un derecho (...), cit., p. 58.

40. Sentencia del TJUE, de 2 de abril de 2020, Coty Germany GmbH/Amazon Services Europe
Sarl y otros, C-567/18, ECLLI:EU:C:2020:267, apartados 19-20.

41. Conclusiones del Abogado General M. Campos Sanchez-Bordona, presentadas el 28 de no-
viembre de 2019, asunto C-567/18, ECLI:EU:C:2019:1031, apartado 27.

42. Sentencia del TJUE, de 2 de abril de 2020, Coty Germany GmbH/Amazon Services Europe
Sarl y otros, C-567/18, ECLI:EU:C:2020:267, apartados 50-52.
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analiz6 esta posibilidad?3, sugiriendo que Amazon podria ser considerado res-
ponsable de manera indirecta, al actuar como intermediario de la sociedad de la
informacién de una forma que no es neutral, automdtica ni pasiva®‘.

3. El caso Amazon/Louboutin

En Amazon/Louboutin se debatié si Amazon usaba signos idénticos a la mar-
ca de Christian Louboutin cuando un tercer vendedor publicitaba y vendia a
través de la citada plataforma unos zapatos falsos que imitaban a los famosos
tacones de suela roja. En este caso, Amazon se encargaba de almacenar dichos
productos y enviarlos a los clientes finales.

A pesar de que este asunto es bastante similar a los anteriormente comenta-
dos, se distingue de estos en algunos aspectos. Por un lado, a diferencia de eBayj,
Amazon tiene caracter hibrido, puesto que presta un servicio de intermediacién
en linea —Amazon Marketplace—, pero también es vendedor. Asi, algunos de
los productos que se comercializan en la plataforma los pone a la venta el propio
Amazon, pero otros provienen de terceros vendedores. Por el contrario, eBay no
ejerce una actividad directa de venta de productos.

Por otro lado, en este caso, los 6rganos remitentes plantean al TJUE la cues-
tion prejudicial de una forma mas amplia. Asi pues, a diferencia de los casos
precedentes, el TJUE es preguntado por la relevancia del hecho de que en una
misma plataforma de comercio electrénico se oferten productos del propio ope-
rador ademas de los productos comercializados por terceros vendedores.

En su sentencia, el TJUE se centra, al igual que en otros casos sobre ventas
en mercados digitales, en el requisito del uso en el marco de la propia comuni-
cacion comercial. Pero, como novedad, tiene en cuenta la percepcion de los
usuarios de la plataforma para determinar si el uso se hace en dicho marco®.

El Tribunal indica que cuando los productos comercializados por terceros
incluyen un signo sin consentimiento del titular de la marca se puede entender
que el propio operador de la plataforma esta usando el signo a titulo de marca
siempre que, a ojos de un usuario normalmente informado y razonablemente
atento, se vincule al operador de la plataforma con el producto ofrecido. Lo an-
terior ocurre, segun el TJUE, cuando: i) dicho operador utilice un modo de pre-
sentacion uniforme de las ofertas publicadas en su sitio de Internet, mostrando
al mismo tiempo los anuncios de los productos que vende en su nombre y por
cuenta propia y los de los productos ofrecidos por terceros vendedores en dicho
mercado, incluyendo su propio logotipo de distribuidor de renombre en todos
esos anuncios, y #) cuando este ofrezca a los terceros vendedores, en el marco

43. ANTON JUAREZ, 1., dnfraccién de un derecho (...), cit., p. 70.

44. Conclusiones del Abogado General M. Campos Sanchez-Bordona, presentadas el 28 de no-
viembre de 2019, asunto C-567/18, ECLI:EU:C:2019:1031, apartados 81-82.

45. Sentencia del TJUE, de 22 de diciembre de 2022, Christian Louboutin y Amazon Europe
Core Sarl y otros, C-148/21 y C-184/21, ECLI:EU:C:2022:1016, apartado 39.
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de la comercializacion de los productos provistos del signo en cuestion, servicios
complementarios, como el almacenamiento, el envio y la gestiéon de las devolu-
ciones de los productos ofrecidos por los terceros?.

En resumen, puede considerarse que una plataforma de comercio electréonico
hace uso de la marca cuando, teniendo en cuenta las circunstancias concretas del
caso, el usuario medio de ese mercado pueda tener la impresion de que es la
propia plataforma quien comercializa, por si misma, en su propio nombre y por
cuenta propia, los productos provistos de ese signo?’.

La postura que adopta el TJUE en esta sentencia —contraria a la sostenida
por el Abogado General en sus conclusiones*— supone un cambio respecto a
su jurisprudencia anterior, ya que para determinar si una plataforma usa una
marca, no solo tiene en cuenta la propia comunicaciéon comercial, sino que afiade
el elemento no objetivo de la percepcion del consumidor. De esta forma, parece
que el Tribunal abre una nueva via para que los titulares de una marca reclamen
responsabilidad directa por infraccion marcaria contra los operadores de marke-
tplaces que siguen un modelo hibrido como el de Amazon®.

El criterio acogido por el Tribunal no ha estado libre de critica. Asi, segun
ROSATI, la determinacion de si existe un uso de la marca debe realizarse sobre la
base de criterio objetivos. Como se ha sefialado anteriormente’, la prueba de
infraccién marcaria requiere, en primer término, analizar si hay uso de la marca
en el trafico econémico. Si ese es el caso, el siguiente paso consiste en evaluar si
el uso puede tener un efecto adverso sobre alguna de las funciones de la marca.
Solo en esta segunda fase, segiin la autora, debe tenerse en cuenta la percepcion
de los consumidores, por ejemplo, para determinar si el uso crea un riesgo de
confusion o asociacion por parte de dichos usuarios®!.

También GARCIA PEREZ considera que el TJUE podria haber optado por resol-
ver este caso de un modo mas acertado. En concreto, podria haber negado que
existe un uso de la marca por parte de la plataforma en los casos en que esta

46. Ibidem, apartado 54.

47. Ibidem.

48. El Abogado General sefiala que no puede considerarse que el operador de una plataforma
de comercio electrénico usa una marca que figura en una oferta de venta publicada por un tercero
en esa plataforma, cuando, por un lado, publica de manera uniforme y simultanea sus propias ofer-
tas y las de terceros, sin distinguirlas en funcion de su procedencia, incluyendo su propio logotipo
de distribuidor de renombre tanto en su propia pagina web como en los anuncios que inserta en
paginas web de terceros y, por otro lado, ofrece a los terceros vendedores servicios complementarios
de asistencia, almacenamiento y envio de los productos puestos en venta en su plataforma, infor-
mando a los potenciales adquirentes de que se encargara de la prestacion de tales servicios, siempre
que esos elementos no induzcan a un internauta normalmente informado y razonablemente atento
a percibir la marca en cuestion como parte integrante de la comunicacién comercial del operador.
Esto significa que el hecho de que la plataforma ofrezca un servicio integral no basta para demostrar
un uso del signo en la propia comunicaciéon comercial de la plataforma (vid. Conclusiones del Abo-
gado General Maciej Spuznar, presentadas el 2 de junio de junio de 2022, asuntos acumulados
C-148/21 y C-184/21, ECLI:EU:C:2022:422, apartado 95).

49. ANTON JUAREZ, 1., dLouboutin vs. Amazon (...), cit., p. 1027.

50. Vid. supra apartado 2 del epigrafe III.

51. ROSATI, E., <The Louboutin/Amazon cases (...), cit., p. 9.
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Unicamente actia como un simple intermediario. Por el contrario, podria haber
confirmado la existencia de dicho uso cuando el rol de la plataforma va mas alla,
por ejemplo, porque presta otros servicios, muestra simultineamente sus propios
anuncios y los de terceros vendedores e incluye su logotipo de distribuidor de
renombre en todos esos anuncios®2. Esta solucion es la que proponia el Abogado
General en las Conclusiones a la sentencia Coty Germany/Amazon>3.

Con todo, la solucion a la que llega el TJUE resulta coherente con la evolucién
del papel de las plataformas digitales. En la actualidad, las plataformas desempe-
fan roles mas activos en comparaciéon con sus inicios. Cuando estos sitios de In-
ternet comenzaron a existir, su papel se limitaba principalmente a ser intermedia-
rios pasivos que facilitaban la conexiéon entre compradores y vendedores. Sin
embargo, hoy en dia, muchas plataformas no se limitan a facilitar transacciones,
sino que prestan otros servicios adicionales, como el almacenamiento de produc-
tos o la gestion de envios y devoluciones. Esto justifica que deban asumir un
mayor nivel de responsabilidad cuando en las mismas se cometen ilicitos, ya no
solo contra la Propiedad Industrial, sino también en relacién con otros derechos>4.

Ademas, la interpretacion del Tribunal también parece alinearse con lo dis-
puesto en el apartado 3 del articulo 6 del RSD>5. Segun este, la exencion no se
aplicara con respecto a la responsabilidad, en virtud de la legislaciéon de protec-
cioén del consumidor, de las plataformas en linea que permitan a los consumido-
res celebrar contratos a distancia con comerciantes, cuando dicha plataforma
presente el elemento especifico de informacién o haga posible llevar a cabo la
transaccion en cuestion, de manera que pueda inducir a un consumidor medio a
creer que esa informacion o el producto o servicio objeto de la transaccién, se
proporcione por la propia plataforma o por un destinatario del servicio que actie
bajo su autoridad o control. Esto significa que la plataforma no podra eximirse
de responsabilidad si induce al consumidor a creer que es la propia plataforma
la que proporciona el producto o servicio®®.

Asi pues, a nuestro juicio, el pronunciamiento del TJUE es positivo en la me-
dida en que contribuye a alinear los roles asumidos por las plataformas digitales,
en particular las de caracter hibrido, con el alcance de su responsabilidad. Esta
sentencia implica una mayor proteccion tanto para los titulares de derechos mar-
carios como para los consumidores. En cuando a las marcas, se abre una via para
que los titulares marcarios puedan exigir responsabilidad directa a las platafor-
mas cuando concurran las condiciones expuestas. Por otro lado, en cuanto a los
consumidores, se fomenta la transparencia en el comercio electrénico. Las plata-
formas deben ser transparentes no solo para poder beneficiarse de la exencion
de responsabilidad prevista en el articulo 6 del RSD, sino también en el ambito

52. GARCIA PEREZ, R., <El uso como requisito (...), cit., pp. 727-728.

53. Conclusiones del Abogado General M. Campos Sianchez-Bordona, presentadas el 28 de no-
viembre de 2019, asunto C-567/18, ECLI:EU:C:2019:1031, apartados 57-58.

54. ANTON JUAREZ, 1., <Louboutin vs. Amazon (...), cit., pp. 1018 y 1027.

55. DE MIGUEL ASENSIO, P.A., Mercados en linea (...), cit., parrafo 14.

56. El apartado 3 del articulo 6 del RSD es una novedad respecto a lo dispuesto en el articulo
14 DCE.
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del Derecho de marcas. Asi, deben ser rigurosas a la hora de publicar sus ofertas
de venta, distinguiendo con claridad las suyas propias y las realizadas por terce-
ros vendedores®’.

V. LA RELEVANCIA DE LA PERCEPCION DEL CONSUMIDOR
EN LAS INFRACCIONES MARCARIAS: REFLEXIONES A
PARTIR DEL CASO FRUUGO

El 30 de agosto de 2023, el Tribunal del Distrito de La Haya dicté la primera
sentencia sobre responsabilidad de una plataforma por infraccién marcaria tras
la decisién del TJUE en el asunto Louboutin/Amazon. Este fallo se refiere al caso
de Audi y Volkswagen contra Fruugo.

En relacién con los hechos del caso, las dos empresas automovilisticas, Audi
y Volkswagen, alegaban que Fruugo, una plataforma de venta en linea, habia vul-
nerado sus derechos marcarios al permitir que minoristas vendiesen falsificacio-
nes a través de su marketplace. Las compaiiias sostenian que, al facilitar la venta
de estos productos falsificados, Fruugo era responsable de la infraccion marcaria.

En su fallo, el Tribunal sostuvo que la sentencia Louboutin/Amazon no esta-
blece la percepcion del usuario de la plataforma como una regla general que
deba ser considerada en cualquier circunstancia. El Tribunal consideré que la
necesidad de tal analisis depende del contexto especifico del asunto y, en este
caso concreto, no lo estimo pertinente. Esto se debe a que, a diferencia de Ama-
zon, Fruugo no comercializa productos en su propio nombre ni se encarga del
envio de las mercancias por cuenta de los minoristas. Esta plataforma opera ex-
clusivamente como intermediaria, facilitando el lugar donde los minoristas y los
consumidores pueden conectarse>8,

Por lo tanto, segun el Tribunal, Frugoo no hace uso de las marcas en el marco
de su propia comunicacién comercial y, en consecuencia, no resulta responsable
directamente de las infracciones marcarias cometidas a través de su marketplace.
Asi, el Tribunal evalu6 si era aplicable la excepcion del articulo 14 de la Directiva
sobre comercio electrénico, concluyendo que esta si era aplicable en el caso.

Aunque esta decision parece alinearse con la jurisprudencia del TJUE ante-
rior al caso Amazon/Louboutin, es cuestionable si el Tribunal esta en lo correcto
al afirmar que la percepcién del consumidor solo es relevante en ciertas circuns-
tancias. Esto es particularmente notable dado que el TJUE, en su decision, afir-
mo, hasta en dos ocasiones, que para determinar si un operador de una platafor-
ma de venta en linea utiliza €]l mismo un signo idéntico a una marca ajena es
necesario evaluar la percepcion del consumidor®®.

57. ANTON JUAREZ, 1., <Louboutin vs. Amazon (...), cit., p. 1027.

58. Sentencia del Tribunal del Distrito de la Haya, de 30 de agosto de 2023, C/09/622304 / HA
ZA 21-1 105, apartado 4.16.

59. Sentencia del TJUE, de 22 de diciembre de 2022, Christian Louboutin y Amazon Europe
Core Sarl y otros, C-148/21 y C-184/21, ECLI:EU:C:2022:1016, apartados 43 y 48.
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La cuestion reside en determinar si esta evaluacion debe aplicarse en todos
los casos en que intervenga una plataforma digital o solo en contextos especifi-
cos, como los modelos hibridos, donde la plataforma asume un papel mas activo.

VI. CONCLUSIONES

La evolucién de la jurisprudencia del TJUE en relacion con la responsabilidad
de las plataformas de comercio electrénico por infracciones marcarias pone de
manifiesto un proceso de adaptacién progresiva frente a la creciente complejidad
de los mercados digitales. En los casos L’Oréal/eBayy Coty Germawy/Amazon, el
TJUE adopt6 una postura restrictiva respecto a la imputacion de responsabilidad
directa a los operadores de plataformas, fundamentandose en la ausencia de un
uso directo de las marcas infringidas por parte de estas plataformas. No obstan-
te, con el fallo en el asunto Amazon/Louboutin, el TJUE amplié de manera signi-
ficativa el ambito de responsabilidad directa, al considerar que el uso de un
signo en el marco de la propia comunicacién comercial depende de la percepcion
de los consumidores.

Este cambio jurisprudencial introduce una nueva dimensién en la evaluacién
de la responsabilidad de las plataformas digitales, dado que, segun la sentencia,
una plataforma de comercio electronico puede ser considerada responsable si,
bajo la percepcién del usuario medio de Internet, se establece un vinculo entre
la marca y la plataforma, a causa de factores como: 7) la presentaciéon uniforme
de las ofertas publicadas en el sitio web y i) los servicios complementarios que
la plataforma presta a los vendedores.

El fallo del Tribunal de la Haya en el caso de Audi y Volkswagen contra Fruu-
go revela una interpretacién mas restrictiva de la percepcion del consumidor, li-
mitando su u aplicacién a contextos especificos. En este caso, el tribunal consi-
der6 que Fruugo, al operar exclusivamente como intermediario y no involucrarse
directamente en la comercializaciéon de productos, no debia ser considerada res-
ponsable directamente por las infracciones de marca cometidas por terceros, no
entrando a evaluar la percepcién de los usuarios.

Esta sentencia, por tanto, suscita una reflexioén sobre si el tribunal realmente
esta descartando el criterio de la percepcion del consumidor o, en cambio, lo
esta aplicando de manera contextualizada. En el caso de Fruugo, una plataforma
que actia meramente como intermediario y no bajo un modelo hibrido como el
de Amazon, la aplicacion del criterio llevaria a la conclusién de que el usuario no
asocia a Fruugo con los productos infractores, exonerando asi a la plataforma de
responsabilidad directa por infraccién marcaria. Sin embargo, conforme a lo se-
fialado por el TJUE en Amazon/Louboutin, cabria esperar que el tribunal nacio-
nal realizara un analisis detallado de esta percepcion antes de adoptar la deci-
sion.

En vista de todo lo anterior, cabe considerar la critica de una parte de la doc-
trina, que sugiere que se deberia prescindir del requisito de uso en el marco de
la propia comunicacién comercial, dado que se trata de un criterio de creacién
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jurisprudencial que ha generado diversas complicaciones interpretativas. En su
lugar, se propone basarse Unicamente en el concepto de uso como comporta-
miento. De este modo, la implicacién del operador de la plataforma digital en
cada caso determinaria si su labor es meramente técnica —lo cual no constituiria
uso— o si su participaciéon va mas alla, lo que si configuraria un comportamien-
to activo que podria considerarse como uso de la marca®®,

No obstante, a pesar de esta critica, considero que, en el contexto de las pla-
taformas digitales, resulta acertado tener en cuenta la percepcion del consumi-
dor, especialmente en casos que involucran plataformas hibridas como Amazon.
Estas plataformas, al tratar de manera uniforme las ofertas de productos —sin
diferenciar si provienen de la propia plataforma o de terceros vendedores— pue-
den generar confusién en el consumidor medio, quien podria no ser capaz de
discernir si el producto ofertado es vendido directamente por Amazon o por un
tercero. Ademas, el hecho de que estas plataformas ofrezcan servicios adiciona-
les, como el almacenamiento de productos, el envio y la gestiéon de devoluciones,
refuerza la posible confusion sobre la identidad de la entidad responsable de la
oferta, justificando asi la solucion adoptada por el TJUE en Amazon/Louboutin
en favor de una mayor responsabilidad de esta clase de plataformas.
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