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ste articulo nos pone al
dia de los ultimos
precedentes en
jurisprudencia en materia
de proteccion de marca,
algo imprescindible para
asegurarnos de saber como
proleger nuestra marca y
sus derechos frente a las
ventas ilicitas ocasionadas
en mercados electronicos.

Nuevo precedente
jurisprudencial en
materia de marcas:

Christian Louboutin
vs. Amazon

nestaseccion delarevista,
hemos analizado ya varios pre-
cedentes de jurisprudencia, fruto
delabatalla ala que se enfrentan
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desde hace varios afios las mar-
cas de lujo contra los gigantes
de las ventas online y de sus
mercados electronicos.

En particular, se analizaron en
otras ediciones dos sentencias
relevantes en esta lucha, ambas
protagonizadas por Coty, lider
en el sector de la cosmeética y
dela perfumeria.
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Vimos que en virtud de la sen-
tencia de 6 de diciembre de 2017
del Tribunal de Justicia de la
Union Europea (“TJUE"), se re-
forzo la proteccion de las gran-
des marcas en la batalla contra
eluso descontrolado delos mer-
cados electronicos afirmando
la licitud de la prohibicion que
puedeimponer el titular de una
marca a uno de sus distribuido-
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la comercializacion y distribucion de sus
productos y la normativa, especialmente
regulatoria, aplicable a los mismos.




res oficiales de ofrecer los pro-
ductos delamarcay vender los
mismos mediante plataformas
de terceros tipo Amazon en el

.a sentencia del
TJUE del 22 de
diciembre de 2022 se
refiere a la demanda
interpuesta por
Christian Louboutin
contra Amazon por el
uso indebido de la
imagen de sus
iconicos zapatos

Christian Louboutin es
mundialmente
conocido por sus
caracteristicos diserios.

marco de una red de distribu-
cion selectiva.

Anos despueés, estudiamos la
sentencia del TJUE de fecha 2
de abril de 2020 en virtud de la
cual se establece que el operador
de un mercado electrénico no
esta infringiendo los derechos
de una marcaregistrada al ofre-
cer aterceros vendedores en di-
chomercado, servicios de alma-
cenamiento de productos que
si infringen los derechos de di-
cha marca, si no tiene conoci-
miento de tal caracter infractor
ni el objetivo de ofrecer o co-
mercializar €l mismo aquellos
productos infractores que alma-
cena en el marco de dicha pres-
tacion de servicios.

En esta linea y manteniendo a
nuestros lectores siempre al tan-
to delas novedades que surgen
en esta materia, analizaremos
en el presente articulo la reciente
sentencia del TJUE de fecha 22
de diciembre de 2022 (la “Sen-
tencia”). Esta vez, el protagonista
de la referida sentencia es el se-
fior Christian Louboutin, el fa-
moso disefiador, entre otras co-
sas, de los inconfundibles zapa-
tos de tacon alto para mujeres
con la suela de aquel color rojo
tan caracteristico. La aplicacion
de dicho color constituye una
marca de la Union registrada a
nombre del Sr. Louboutin (la
“Marca Louboutin”).

Tal como analizaremos a conti-
nuacion, el contenido de dicha
sentencia es de interés para cual-
quier sector dellujo, ya sea para
las empresas del sector de la
moda como para las del sector
de la cosmeética y de la perfu-
meria, que tratan de proteger su
marca y sus derechos frente a
las ventas ilicitas ocasionadas
en mercados electronicos.

Descripcion de los
litigios objeto de la
Sentencia

EnlaSentencia, el TJUE respon-
de aunas cuestiones prejudicia-
les planteadas en dos procedi-
mientos distintos que estaban
conociendorespectivamente el
Tribunal de Distrito de Luxem-
burgoy el Tribunal de Empresas
Francofonas de Bruselas, que
fueron acumuladas en un mis-
mo procedimiento ante el TJUE
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a los efectos de responder las
cuestiones prejudiciales en una
sola sentencia.

Ambos procedimientos fueron
iniciados por el Sr. Louboutin
contra varias empresas de Ama-
zon al apreciar una infraccion
delos derechos exclusivos con-
feridos por la Marca Louboutin.
En concreto, el disefiador frances
alega, entre otros argumentos,
que Amazon ha usado, sin su
consentimiento, un signo idén-
tico ala Marca Louboutin enre-
lacion con productos idénticos
a aquellos para los que dicha
marca esta registrada, al haber
publicado en su mercado elec-
trénico anuncios de productos
que llevan un signo idéntico.

En concreto, el Sr. Louboutin,
alega que Amazon ha desempe-
nado un papel activo en los usos
del signo protegido por la Marca
Louboutin y que los anuncios
de venta de zapatos con la suela
roja formaban parte dela propia
comunicacion comercial de
Amazon. Es relevante para el
caso sefnalar que el mercado
electronico de Amazon se ca-
racteriza por estar constituido
como un modelo comercial de
tipo “hibrido’, agrupando anun-
cios de venta de productos tanto
de Amazon como de terceros
vendedores. Enlos procedimien-
tos objeto de la Sentencia, los
productos infractores de la Mar-
ca Louboutin se vendian por ter-
ceros vendedores en el mercado
electronico de Amazon, y, segun
el Sr. Louboutin, Amazon pres-
taba asistencia a dichos terceros,

El mercado
electronico de
Amazon es un modelo
comercial de tipo
“hibrido”, agrupando
anuncios de venta de
productos tanto de
Amazon como de
terceros vendedores

en particular para optimizar la
presentacion de sus ofertas.

Amazon rechaza todas las ale-
gaciones del Sr. Louboutin, rei-
terando principalmente sumero

En el marketplace de Amazon
podemos encontrar productos
de terceros vendedores.
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papel de operador del mercado
electronico, sin que se le pueda
por ello imputar ningun tipo de
responsabilidad por el usoilicito
que hagan los terceros vende-
dores de marcas registradas en
su mercado electronico, ni por
lo tanto por el hecho de que
Amazon publique en su merca-
do electronico las ofertas de ter-
ceros vendedores de productos
infractores de marcas de la
Union.

Planteamiento de las
cuestiones prejudiciales
Enbase aloshechos expuestos,
vemos que la controversia prin-
cipal de dichos procedimientos
gira entorno a los anuncios pu-
blicados en el mercado electro-



nico de Amazon de productos
infractores de la Marca Loubou-
tin, teniendo en cuenta que
Amazon vende sus productos
en nombre propio en el mismo
marketplace.

En efecto, los tribunales luxem-
burgués y belga antes referidos
piden aclaraciones al TJUE por
lo que respecta a la interpreta-
cion que se debe realizar a la
hora de aplicar el articulo 9.2 del
Reglamento 2017/1001 sobre la
marca de la Union Europea, a
loshechos antes descritos, para
aclarar si la forma en la que las
ofertas de los productos infrac-
tores de la Marca Louboutin se
integran en el mercado electré-
nico de Amazon puede suponer
que esta ultima esta haciendo
ella misma uso de dicha marca
de manerailicita.

En este contexto, dichos tribu-
nales centran sus preguntas so-

L.a nueva sentencia
tiene en cuenta un
conceplo inédito
hasta ahora. Se
plantea si la
percepcion del
usuario del mercado
electronico es
relevante o no a la
hora de determinar
si hay infraccion
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bre un concepto que no se habia
tenido en consideracion por la
jurisprudencia hasta la fecha,
consistente en aclarar si la per-
cepcion del usuario del mercado
electronico es relevante o no a
la hora de determinar si el ope-
rador del mercado electrénico
(esto es, Amazon) esta él mismo
infringiendo los derechos exclu-
sivos de una marca protegida al
publicarse un anuncio de un
producto infractor de un tercero
vendedor en dicho mercado
electronico.

Respuestas a las
cuestiones prejudiciales
plasmadas en la
Sentencia

El TJUE concluye que efectiva-
mente, si se puede considerar
que el operador de un mercado
electronico utiliza €l mismo de
forma ilicita un signo protegido

La aplicacion del color
rojo en la suela exterior
de zapatos de tacon es
el signo distintivo
protegido por la marca
dela Union del

Sr. Louboutin.

Por una marca ajena, cuando ter-
ceros vendedores ofrecen para
su venta en dicho mercado, sin
el consentimiento del titular de
la marca, tales productos provi-
stos de ese signo. No obstante, el
TJUE condiciona dicha conside-
raciéna la percepcion del usuario
del mercado electronico, indicando
que debe apreciarse ‘que un usua-
rio normalmente informado Y ra-
zonablermente atento de ese sitio
de Internet establece un vinculo
entre los servicios de dicho ope-
rador Yy el signo en cuestion’.

El TJUE precisa que el referido
vinculo ocurre cuando, “habida
cuenta de todos los elementos
que caracterizan la situacion, ese
usuario podria tener la impresion
de que es ese operador quien co-
mercializa, él mismo, en su propio
nombre y por cuenta propia, los
productos provistos de ese signo”.
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Asi, dichos anuncios se enten-
derian integrados en la propia
comunicacion comercial de
Amazon.

A mayor abundamiento, el TJUE
detalla cuadles son las circunstan-
cias pertinentes a tener en
cuenta para determinar la refe-
rida impresion del usuario. Prevé
que se considerara dificil para el
usuario del sitio de Internet dis-
tinguir la procedencia delos pro-
ductos infractores, dando a en-
tender que es el propio operador
del mercado electronico quien
comercializa en su propio nom-
bre dichos productos cuando:

v “Dicho operador utilice un
modo de presentacion uniforme
de las ofertas publicadas en su
sitio de Internet,

v Mostrando al mismo tiempo
los anuncios de los productos

La Sentencia dictada
por el TJIUE abre una
potencial nueva via
para las grandes
marcas de lujo de
reclamar
responsabilidades
contra los operadores
de marketplaces que
actian con el mismo
modo comercial
“hibrido” de Amazon

que vende en su nombre y por
cuenta propia y los de los pro-
ductos ofrecidos por terceros

vendedores en dicho mercado,
v Que incluya su propio logoti-
po de distribuidor de renombre
en todos esos anuncios, y

v Que ofrezca a los terceros ven-
dedores, en el marco de la co-
mercializacion delos productos
provistos del signo en cuestion,
servicios complementarios con-
sistentes, en particular, en el al-
macenamientoy el envio de di-
chos productos.”

Por ultimo, el TJUE subraya que
la asociacion que hace Amazon
en su mercado electronico de
las diferentes ofertas proceden-
tes de ellamisma o de terceros,
sin distinguir su origen, con una
mencion del tipo «las mejores
ventasy, «los mas demandados»
0 «los mas ofertados» podria
reforzar laimpresion del usua-
rio del sitio de Internet de que
los productos promovidos de
esta forma son comercializados
por el operador en su propio
nombre.

JA donde nos llevara las
aclaraciones

establecidas por la
Sentencia?

La Sentencia dictada por el
TJUE abre una potencial nueva
via paralas grandes marcas de
lujo de reclamar responsabili-
dades contra los operadores de
marketplaces que actian con
el mismo modo comercial “hi-
brido” de Amazon. Sera intere-
sante observar de cerca si la
presentacion de los anuncios
publicados en aquellos de mer-
cados electronicos sufre algun
tipo de adaptacion a estos nue-
vos pronunciamientos del TJUE.



