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terceiro, de um sinal idéntico ou semelhante, para produtos ou servicos idénticos ou afins —
Conceito de “uso”»

I. Introducao

1. Embora a questdo da responsabilidade dos intermedidrios ndo seja, em si mesma, nova,
renova-se, em contrapartida, permanentemente, a medida que vao surgindo novas formas de
intermediacdo no dominio da Internet. Isto é demonstrado pela diversidade de processos
relativos a atividade das plataformas na Internet que o Tribunal de Justica tem sido chamado a
apreciar ao longo dos tltimos anos? processos na sequéncia dos quais se inscrevem os presentes
pedidos de decisdo prejudicial submetidos no ambito dos litigios que opdem Christian Louboutin

Lingua original: francés.

2 V., nomeadamente, Acérdidos de 20 de dezembro de 2017, Asociaciéon Profesional Elite Taxi (C-434/15, EU:C:2017:981); de
19 de dezembro de 2019, Airbnb Ireland (C-390/18, EU:C:2019:1112); e de 22 de junho de 2021, YouTube e Cyando (C-682/18
e C-683/18, EU:C:2021:503).
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a Amazon Europe Core Sarl, a Amazon EU Sarl e a Amazon Servicos Europe Sarl (processo
C-148/21), bem como a Amazon.com, Inc., e 8 Amazon Servi¢os LLC (a seguir, individualmente
ou em conjunto, «Amazon») (processo C-184/21).

2. Esta situacdo ndo é surpreendente. A Internet ocupa um lugar cada vez mais importante na
nossa sociedade, de uma perspetiva social mas também econdmica, e os intermediarios que nela
operam desempenham um papel essencial a este respeito. Permitem que os utilizadores
encontrem, troquem, partilhem e produzam contetdos, comprem e vendam produtos e servicos,
bem como criem e se expressem na Internet’. Facilitam, genericamente, o acesso dos utilizadores
a um determinado contetiddo. Embora possam, em certa medida, representar a réplica virtual dos
intermediarios tradicionais, o dominio da Internet, que se caracteriza por uma evolucdo
tecnoldgica constante, favorece sobretudo a criacdo de novos modelos de intermediacdo que nao
encontram equivalente no mundo real* e cuja importancia pratica ndo pode ser ignorada,
justificando assim a intervencao do Direito.

3. Com efeito, o papel crescente dos intermedidrios da Internet implica necessariamente que a
sua atividade se sobreponha a dos restantes operadores, e pode, em certa medida, constituir uma
ameaca aos seus direitos. E o que sucede com os operadores titulares de direitos de propriedade
intelectual, designadamente de uma marca, direitos esses que podem ser violados, por exemplo,
nas plataformas de comércio eletrénico, de modo que se suscita a questdo da responsabilizacao
dos intermediarios da Internet que exploram essas plataformas. O desenvolvimento da atividade
das plataformas de comércio eletrénico e a evolugdo tecnoldgica que a acompanha aumentam a
acessibilidade dos produtos para os consumidores e favorecem a respetiva comercializagdo. O
volume dos produtos no mercado aumenta assim automaticamente. Isto é igualmente valido para
os produtos contrafeitos®.

4. Invocar a responsabilidade do intermediirio que explora uma plataforma de comércio
eletronico devido a venda de produtos contrafeitos através dessa plataforma é facilmente
compreensivel do ponto de vista do titular de marca que foi objeto de violacdo nessa plataforma.
E efetivamente certo que a violacdo consiste, antes de mais, no facto de o vendedor utilizar a
plataforma de comércio eletronico para colocar a venda produtos contrafeitos. No entanto, em
regra, s6 dificilmente esses vendedores serdo identificiveis, podendo a sua localizacdo, além
disso, constituir um obsticulo a sua responsabilizacdo®.

5. O intermedidrio, por sua vez, torna tecnicamente possivel que esse terceiro viole aquele direito
e domina a sua plataforma. Por conseguinte, pode, pelo menos em principio, fazer cessar a essa
violacdo. Para o titular de uma marca afigura-se assim mais eficaz responsabilizar o intermedidrio

3 Ulrich, C., Unlawful Content Online, Towards a New Regulatory Framework for Online Platforms, Luxemburger Juristische Studien,
Nomos, Baden-Baden, 2021, p. 32.

*  Marsoof, A., Internet Intermediaries and Trademark Rights, Routledge Research in Intellectual Property, Routledge, Abingdon, 2019,
p. 2.

5 Atualmente, o volume dos produtos contrafeitos colocados em circulagio em todo o mundo representa cerca de 2,5% do comércio
mundial. V. OECD/EUIPO, Global Trade in Fakes, A Worrying Threat, lllicit Trade, OECD Publishing, Paris, 2021, p. 61.

Van Eecke, P., «Online service providers and liability: A plea for a balanced approach», Common Market Law Review, 2011, n.° 48, vol. 5,
p. 1455.
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do que o terceiro vendedor’, independentemente de estar em causa a sua responsabilidade direta,
enquanto infrator, ou a sua responsabilidade indireta, devido a atuacdo de terceiros através dos
seus servicos®.

6. O interesse dos titulares de uma marca em invocar a responsabilidade dos intermedidrios nao
pode, todavia, ser interpretado isoladamente, e ndo pode, por si s6, justificar que os intermediarios
sejam sempre responsabilizados pelas violagoes dos direitos desses titulares praticadas nas suas
plataformas. Com efeito, este interesse deve ser ponderado com outros interesses antagénicos’.

7. Em primeiro lugar, o alcance da responsabilidade dos intermedidrios da Internet pode
obriga-los virtualmente a uma vigilancia geral de qualquer potencial infracdo ao direito das
marcas nas suas plataformas. Em segundo lugar, e do mesmo modo, reconhecer que os
intermediarios da Internet podem ser diretamente responsabilizados pelas violagoes dos direitos
dos titulares de marcas praticadas na sua plataforma pode dificultar o desenvolvimento de novas
atividades no dominio da Internet e, de um modo geral, o de qualquer tipo de inovacdo nesta
matéria.

8. A necessidade de conciliar estes interesses divergentes levou o legislador da Unido a adotar
medidas para proteger, em certa medida, os intermedidrios de Internet quanto a sua
responsabilizacdo devido ao comportamento de terceiros nas respetivas plataformas, ou seja, a
titulo da sua responsabilidade indireta. Com efeito, embora a responsabilidade indireta nao seja
objeto de um regime harmonizado no direito da Unido, a Diretiva 2000/31 " prevé, todavia, casos
de isencdo de responsabilidades que os Estados-Membros sido obrigados a prever.
Nomeadamente, os intermedidrios da Internet ndo podem ser responsabilizados pelos
comportamentos ilegais dos utilizadores da sua plataforma no ambito da sua atividade de
transmissao de informacgdes numa rede de comunicagdes e de facultamento de acesso a essa rede,
da sua atividade de armazenagem temporaria denominada «caching» ou, ainda, da sua atividade
de armazenagem em servidor'. Por outro lado, no ambito destas mesmas atividades, a estes
intermedidrios ndo pode ser imposta uma obrigacdo geral de vigiar as informacgdes que
transmitam ou armazenem ou de procurar ativamente factos ou circunstancias que indiciem
ilicitudes '

9. Além disso, embora a Diretiva 2004/48/CE* preveja que os Estados-Membros zelem para que
os titulares desses direitos possam requerer uma medida inibitéria contra intermedidrios cujos
servicos estejam a ser utilizados por um terceiro para violar direitos de propriedade intelectual *4,
estas medidas inibitérias que visam fazer cessar essa violacdo sdo, todavia, independentes da

7 A respeito das justificagdes teéricas e econémicas da responsabilizacdo dos intermedidrios da Internet, v. Marsoof, A., op. cit., pp. 5 a 10;
Ulrich, C., op. cit., pp. 104 a 108; e Ohly, A., «The Liability of Intermediaries for Trademark Infringement», Research Handbook on
Trademark Law Reform, Dinwoodie, G. B. e Janis, M. D. (EE.), Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2021, pp. 396 a 430.

8 A respeito da distingdo entre a responsabilidade a titulo principal e a responsabilidade indireta, v. Conclusdes do advogado-geral
N. Jadskinen no processo L'Oréal e o. (C-324/09, EU:C:2010:757, n.° 54 e segs.), ou ainda Kur, A, e Senftleben, M., European Trade Mark
Law: A Commentary, Oxford University Press, Oxford, 2017, p. 691, e Ulrich, C., op. cit., pp. 356 e segs.

° Ohly, A, op. cit., p. 397.

1 Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2000, relativa a certos aspetos legais dos servicos da sociedade de
informagédo, em especial do comércio eletrénico, no mercado interno (Diretiva sobre o comércio eletrénico) (JO 2000, L 178, p. 1; a
seguir «Diretiva sobre o Comércio Eletrénico»).

" Artigos 12.° a 14.° da Diretiva sobre o Comércio Eletrénico.
12 Artigo 15.° da Diretiva sobre o Comércio Eletrénico.

3 Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual (JO
2004, L 157, p. 45; retificagdo no JO 2004, L 195, p. 16).

4 Artigo 11.° da Diretiva 2004/48.
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eventual responsabilidade do intermedidrio nos factos controvertidos’, pelo que a questio do
tratamento dos intermediarios por forca de factos praticados por terceiros através dos respetivos
servicos é amplamente omitida nesta diretiva.

10. Além da questio da sua responsabilidade indireta, hd ainda que determinar se os
intermediarios da Internet podem ser responsabilizados diretamente pelas violacoes dos direitos
dos titulares de marca, nomeadamente quando estejam em causa operadores de sitios de comércio
eletrénico, devido a existéncia de ofertas de venda de produtos contrafeitos na sua plataforma. Ao
contrario da responsabilidade indireta dos intermedidrios da Internet, que se rege pelo direito
nacional, sob reserva das isen¢des de responsabilidade previstas na Diretiva sobre o Comércio
Eletrénico, a responsabilidade direta dos operadores de sitios de comércio eletrénico devido a
uma violacdo dos direitos de titular de marcas neles ocorrida é efetivamente abrangida pelo
direito da Unido e, em especial, pelas disposi¢oes do Regulamento (UE) 2017/1001 .

11. Por conseguinte, cabe ao préprio Tribunal de Justica proceder a ponderacdo dos interesses em
presenca, delimitando uma fronteira entre as situagcbes nas quais pode ser invocada a
responsabilidade direta do operador de um sitio de comércio eletrénico e aquelas em que esse
operador ndo pode ser diretamente responsabilizado por uma violacdo dos direitos de um titular
de marca ocorrida na plataforma que explora. A jurisprudéncia do Tribunal de Justica relativa a
interpretacdo do artigo 9.°, n.° 2, do Regulamento 2017/1001", permitiu, em certa medida, ao
precisar o conceito de «uso» da marca no decurso de operacdes comerciais, delimitar semelhante
fronteira’®, na medida em que esse conceito visa determinar os comportamentos que o titular de
uma marca pode proibir a um terceiro.

12. No entanto, as constantes inovagdes no dominio da Internet, cuja necessidade de salvaguarda
justificou uma protecdo alargada da atividade dos intermedidrios nesta matéria, conduziram
igualmente a uma evolucdo considerdavel do modelo dos sitios de comércio eletrénico. A
Amazon, em especial, ndo pode ser considerada um sitio de comércio eletrdénico tradicional.

13. Com efeito, conforme salientado pelos 6rgaos jurisdicionais de reenvio, a Amazon é
simultaneamente um distribuidor de prestigio e um operador de um sitio de comércio eletrénico.
A Amazon publica simultaneamente no seu sitio de comércio eletronico antncios relativos aos
seus proprios produtos, que vende e envia em seu nome, e anuncios provenientes de vendedores
terceiros. O seu modo de funcionamento permite, além disso, que a expedi¢do dos produtos
colocados a venda na sua plataforma por vendedores terceiros possa ser assegurada por estes ou
pela Amazon, que armazena esses produtos nos seus centros de distribuicdo e os expedia aos
compradores a partir das suas proprias instalagoes.

14. Estes elementos, que fazem do modelo desta empresa um modelo «hibrido» %, constituem um
novo quadro de analise da questdo de saber se o operador desse sitio de comércio eletrénico pode
ser diretamente responsabilizado pela violacio dos direitos de titulares de uma marca na sua
plataforma, por ter utilizado essa marca na acegdo do artigo 9.°, n.° 2, do Regulamento 2017/1001,
e estdo na origem das questdes prejudiciais submetidas nos presentes processos.

* V. Acérdao de 7 de julho de 2016, Tommy Hilfiger Licensing e o. (C-494/15, EU:C:2016:528, n.° 22). Sobre esta questao, v., igualmente,
Husovec, M., Injunctions against Intermediaries in the European Union, Accountable but not Liable?, Cambridge University Press,
Cambridge, 2017, pp. 62 e segs.

1 Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da Unido Europeia (JO 2017, L 154, p. 1).

17" Qu, antes deste, o Regulamento (CE) n.° 207/2009, do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitéria (JO 2009, L 78,
p-1).

18 V. andlise desta jurisprudéncia nos n.” 49 e segs. das presentes conclusoes.

1 Ohly, A, op. cit., p. 413.
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15. Os presentes processos proporcionam assim ao Tribunal de Justica a oportunidade de
precisar este conceito de «uso» e, consequentemente, os principios que devem reger a questao da
responsabilidade direta dos intermedidrios na Internet quando uma violacdo do direito das marcas
que ocorra na respetiva plataforma.

II. Quadro juridico

A. Regulamento 2017/1001
16. O considerando 13 do Regulamento 2017/1001 enuncia:

«Pode existir confusdo quanto a origem comercial dos produtos ou servicos se uma empresa
utilizar como designacdo comercial o mesmo sinal, ou um sinal semelhante, de tal forma que seja
possivel estabelecer um nexo entre a designacdo da empresa e os respetivos produtos ou servigos.
Por conseguinte, a violacdo de uma marca da UE devera incluir igualmente a utilizagdo do sinal
enquanto designacdo comercial ou designacdo semelhante, desde que a utilizacdo seja feita para
fins de distin¢do dos produtos ou servicos.»

17. O artigo 9.° do Regulamento 2017/1001, sob a epigrafe «Direitos conferidos por uma marca da
[Unido Europeia]», prevé, nos n.* 1 a 3:

«1. O registo de uma marca da [Unido Europeia] confere ao seu titular direitos exclusivos.

2. Sem prejuizo dos direitos dos titulares adquiridos antes da data de depédsito ou da data de
prioridade da marca da [Unido Europeia], o titular dessa marca da [Unido Europeia] fica
habilitado a proibir que terceiros, sem o seu consentimento, facam uso, no decurso de operagoes
comerciais, de qualquer sinal em relacdo aos produtos ou servicos caso o sinal seja:

a) Idéntico a marca da [Unido Europeia] e seja utilizado para produtos ou servicos idénticos
aqueles para os quais a marca da [Unido Europeia] foi registada;

b) Idéntico ou semelhante a marca da [Unido Europeia] e seja utilizado para produtos ou servicos
idénticos ou afins aqueles para os quais a marca da [Unido Europeia] foi registada, se existir
risco de confusio no espirito do publico; o risco de confusio compreende o risco de
associacdo entre o sinal e a marca;

c) Idéntico ou semelhante a marca da [Unido Europeia], independentemente de ser utilizado para
produtos ou servicos idénticos, ou afins aqueles para os quais a marca da [Unido Europeia] foi
registada, sempre que esta ultima goze de prestigio na Unido e que a utilizagdo injustificada do
sinal tire indevidamente partido do cardter distintivo ou do prestigio da marca da [Unido
Europeia] ou lhe cause prejuizo.

3. Ao abrigo do n.° 2, pode ser proibido, nomeadamente:

b) Oferecer os produtos, coloci-los no mercado ou armazend-los para esses fins, ou oferecer ou
prestar servigcos sob o sinal;

ECLI:EU:C:2022:422 5
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d) Utilizar o sinal como designacdo comercial ou denominagdo social, ou como parte dessa
designacdo ou denominacéo;

e) Utilizar o sinal em documentos comerciais e na publicidade;

f) Utilizar o sinal na publicidade comparativa, de forma contrdria a Diretiva 2006/114/CE [

B. Diretiva 2004/48
18. O artigo 11.° da Diretiva 2004/48, sob a epigrafe «Medidas inibitérias», prevé:

«Os Estados-Membros devem garantir que, nos casos em que tenha sido tomada uma decisao
judicial que constate uma violacdo de um direito de propriedade intelectual, as autoridades
judiciais competentes possam impor ao infrator uma medida inibitéria da continuagdo dessa
violacdo. Quando esteja previsto na legislacdo nacional, o incumprimento de uma medida
inibitéria deve, se for caso disso, ficar sujeito a aplicacdo de uma san¢do pecunidria compulsoria,
destinada a assegurar a respetiva execugdo. Os Estados-Membros devem garantir igualmente que
os titulares dos direitos possam requerer uma medida inibitéria contra intermedidrios cujos
servicos sejam utilizados por terceiros para violar direitos de propriedade intelectual, sem
prejuizo do n.° 3 do artigo 8.° da Diretiva 2001/29/CE ?!.»

19. O artigo 13.° desta diretiva, sob a epigrafe «Indemnizagoes por perdas e danos», prevé:

«1. Os Estados-Membros devem assegurar que, a pedido da parte lesada, as autoridades judiciais
competentes ordenem ao infrator que, sabendo-o ou tendo motivos razoaveis para o saber, tenha
desenvolvido uma atividade ilicita, pague ao titular do direito uma indemnizagdo por perdas e
danos adequada ao prejuizo por este efetivamente sofrido devido a violagao.

[...]

2. Quando, sem o saber ou tendo motivos razoaveis para o saber, o infrator tenha desenvolvido
uma atividade ilicita, os Estados-Membros podem prever a possibilidade de as autoridades
judiciais ordenarem a recuperacdo dos lucros ou o pagamento das indemnizacdes por perdas e
danos, que podem ser pré-estabelecidos.»

% Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2006, relativa a publicidade enganosa e comparativa (JO 2006,

L 376, p. 21).

2 Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de maio de 2001, relativa a harmonizac¢io de certos aspetos do direito de autor e
dos direitos conexos na sociedade da informacao (JO 2001, L 167, p. 10).
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C. Diretiva sobre o Comércio Eletronico
20. O considerando 48 da Diretiva sobre o Comércio Eletronico enuncia:

«A presente diretiva nao afeta a possibilidade de os Estados-Membros exigirem dos prestadores de
servicos, que acolham informacdes prestadas por destinatarios dos seus servigos, que exercam
deveres de diligéncia que podem razoavelmente esperar-se deles e que estejam especificados na
legislacdo nacional, no sentido de detetarem e prevenirem determinados tipos de atividades
ilegais.»

21. O artigo 14.° desta diretiva, sob a epigrafe «Armazenagem em servidor», dispoe, no seu n.° 1:

«Em caso de prestacdo de um servico da sociedade da informagdo que consista no armazenamento
de informacodes prestadas por um destinatario do servico, os Estados-Membros velardo por que a
responsabilidade do prestador do servico ndo possa ser invocada no que respeita a informacao
armazenada a pedido de um destinatario do servico, desde que:

a) O prestador ndo tenha conhecimento efetivo da atividade ou informacao ilegal e, no que se
refere a uma acao de indemnizacao por perdas e danos, ndo tenha conhecimento de factos ou
de circunstancias que evidenciam a atividade ou informacao ilegal

ou

b) O prestador, a partir do momento em que tenha conhecimento da ilicitude, atue com
diligéncia no sentido de retirar ou impossibilitar o acesso as informacgoes.»

III. Litigios no processo principal, questdes prejudiciais e tramitacdes processuais no
Tribunal de Justica

22. C. Louboutin é um designer de calgado francés, cujos produtos mais conhecidos sdo sapatos
de salto alto para senhora. Desde meados da década de 1990 que aplica nos seus sapatos uma sola
exterior pintada na cor vermelha, que no catidlogo de cores Pantone corresponde ao
cédigo 18-1663TP.

23. Esta cor, aplicada na sola de um sapato de salto alto, esta registada como marca Benelux, sob o
numero 0874489, e como marca da Unido Europeia, sob o nimero 8845539%. Esta marca ¢é
protegida para: «Sapatos de salto alto (com excecdo de sapatos ortopédicos)».

24. A Amazon é uma empresa especializada no comércio eletrénico de bens e servicos variados,
tanto diretamente por sua prépria conta como indiretamente, enquanto plataforma de venda
para vendedores terceiros.

25. Nos sitios Internet Amazon surgem regularmente anuncios relativos a sapatos de sola
vermelha, que, segundo C. Louboutin, dizem respeito a produtos cuja comercializacdo nao foi
por si autorizada.

%2 De acordo com o registo, «[a] marca consiste na cor vermelha (cédigo Pantone n.° 18.1663TP) aplicada na sola de um sapato tal como
representado (o contorno do sapato ndo faz, por isso, parte da marca, tendo por objetivo evidenciar apenas o posicionamento da
mesma)».
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A. Processo C-148/21

26. Por ato realizado por intermédio de um oficial de justica em 19 de setembro de 2019, C.
Louboutin, invocando uma violacdo dos direitos exclusivos conferidos pela sua marca da Unido
Europeia, as sociedades filiais da Amazon, com sede no Luxemburgo, foram citadas da
propositura de um processo no tribunal d’arrondissement de Luxembourg (Tribunal de Primeira
Instancia do Luxemburgo, Luxemburgo), em formacdo de tribunal de comércio. C. Louboutin
requereu que seja declarado que a Amazon é responsavel pela violacdo da sua marca, que deixe de
utilizar, no decurso de operagdes comerciais, sinais idénticos a esta marca em todo o territério da
Unido, com excecao do territério do Benelux abrangido por uma decisdo do 6rgéao jurisdicional
belga, sob pena da aplicacdo de uma sancdo pecunidria compulséria, bem como que seja
declarado que é devedora de uma indemnizacao por perdas e danos a titulo de compensacao do
prejuizo sofrido devido as utilizagdes ilicitas controvertidas.

27. Os pedidos de C. Louboutin baseiam-se no artigo 9., n.° 2, alinea a), do Regulamento
2017/1001. Com efeito, C. Louboutin alega que a Amazon utilizou, sem o seu consentimento, um
sinal idéntico a marca de que C. Louboutin ¢é titular para produtos ou servicos idénticos aqueles
para os quais esta marca foi registada, designadamente pelo facto de terem sido exibidos, nos
sitios de comércio eletrénico desta empresa, antincios relativos a produtos que ostentam o sinal
controvertido, bem como devido a detencao, a expedicdo e a entrega desses produtos. Segundo
C. Louboutin, esta utilizacio é imputdvel a Amazon porque esta empresa desempenhou um
papel ativo na pratica dos atos que constituem a utilizacdo e porque os andncios relativos aos
produtos contrafeitos faziam parte da sua prépria comunicagdo comercial. A Amazon ndo pode
assim ser considerada um simples fornecedor de armazenamento ou um intermedidrio neutro.

28. A Amazon contesta que a utilizacdo da marca lhe possa ser imputada. Invoca varios acérdaos
do Tribunal de Justica relativos a outras plataformas, como a eBay, para alegar que, enquanto
operador de um sitio de comércio eletrénico, ndo pode ser responsabilizada pelo uso feito pelos
vendedores terceiros que recorrem a sua plataforma. Afirma que o modo de funcionamento do
seu sitio de comércio eletronico, ao qual tém acesso vendedores terceiros, nao difere
consideravelmente do dos outros sitios de comércio eletrénico e que a inclusao do seu logétipo
nos anuncios desses vendedores terceiros nos seus sitios ndo implica que se aproprie desses
anuncios. Segundo a Amazon, os servicos acessorios que oferece permitem justificar que se
considere que as ofertas de terceiros falam parte integrante da sua prépria comunicagdo. Salienta
que o facto, para um prestador, de criar as condi¢des técnicas necessarias para a utilizacdo de um
sinal e de ser remunerado por esse servico ndo significa que quem presta esse servico faca, ele
proprio, uso desse sinal.

29. Segundo o 6rgao jurisdicional de reenvio, ha que determinar se do funcionamento especifico
das plataformas exploradas pela Amazon pode resultar a existéncia de um uso de um sinal idéntico
a marca devido a integracdo de antncios de vendedores terceiros na prépria comunicacio
comercial desta empresa.

30. Em primeiro lugar, o érgéo jurisdicional de reenvio refere-se ao Acérddo L'Oréal e 0.% (a
seguir «Acérdao eBay»), no qual o Tribunal de Justica declarou que o «uso» de um sinal idéntico
ou semelhante a marca do titular por parte de um terceiro, implica, pelo menos, que este dltimo
utilize o sinal no quadro da sua prépria comunicagdo comercial, para concluir que um operador
de um sitio de comércio eletrénico nao fazia semelhante uso. No entanto, este 6rgao jurisdicional

# Acérdao de 12 de julho de 2011 (C-324/09, EU:C:2011:474).
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alega que, na medida em que este acérdao dizia respeito a plataforma eBay, que intervém
notoriamente na publicacdo dos anuncios dos respetivos utilizadores e ndo como vendedor e
distribuidor mas unicamente como intermedidrio, esta jurisprudéncia nao é, segundo aquele
6rgdo jurisdicional, ipso facto transponivel para o caso de uma plataforma que funciona de forma
diferente.

31. A este respeito, o 6rgdo jurisdicional de reenvio entende que ndo hd que considerar
isoladamente cada elemento das ofertas conforme sido apresentadas nos sitios da Amazon,
havendo que apreciar a estratégia na sua globalidade para determinar se o modelo de venda
desenvolvido por esta empresa pode diferir do de um sitio de comércio eletrénico propriamente
dito e se dai decorrerem, sendo caso disso, diferentes tipos de responsabilidades.

32. Este 6rgdo jurisdicional alega que, ndo obstante uma abundante jurisprudéncia, o Tribunal de
Justica nunca se pronunciou sobre a questdo de saber se se pode considerar que um distribuidor
de produtos na Internet, que em simultaneo explora um sitio de comércio eletrénico, integra as
ofertas de terceiros na sua prépria comunicacido comercial. Com efeito, esta jurisprudéncia parte
da premissa de que os anuncios de terceiros ndo fazem parte da prépria comunicacdo comercial
do operador da plataforma, o que, no presente caso, conduz a considerar a Amazon unicamente
como um operador de sitio de comércio eletrénico.

33. O érgao jurisdicional de reenvio observa que, no Acérddo Coty Germany?*, o Tribunal de
Justica abordou esta questdo exclusivamente sob a perspetiva do armazenamento dos produtos,
sem contemplar uma andlise mais ampla do modelo comercial da Amazon, pelo que o Tribunal
de Justica ndo tomou posicdo sobre a questdo que lhe foi submetida no presente processo, que
ndo diz respeito apenas ao armazenamento pela Amazon de produtos vendidos por terceiros,
suscitando também uma questdo mais ampla, a de saber se se deve considerar que as ofertas de
terceiros sdo integradas pela Amazon na sua prépria comunicagdo comercial.

34. O 6rgao jurisdicional de reenvio acrescenta que o facto de esta questao mais ampla poder,
eventualmente, encontrar uma solucao sob a égide da legislacdo da Unido relativa ao comércio
eletrénico ndo permite excluir com certeza uma responsabilidade do intermedidrio em matéria
de protecao das marcas.

35. Em segundo lugar, este 6rgao jurisdicional questiona-se sobre a questao de saber se, no que se
refere ao papel mais ou menos ativo desempenhado pelo operador do sitio de comércio eletronico
na publicacdo dos antincios, a percecdo do publico pode ser importante. Além disso, questiona-se
mais concretamente sobre se o facto de o publico entender que um antincio ou uma oferta de um
terceiro faz parte da prépria comunicagdo comercial de um operador de plataforma de vendas
digital equivale a uma integracdo efetiva da oferta na sua comunicacdo comercial, o que implica
que esse operador seja responsavel ao abrigo do direito das marcas.

36. Por dltimo, em terceiro lugar, o 6rgao jurisdicional de reenvio questiona-se sobre se se deve
considerar que um operador usa um sinal quando expede produtos que ostentam o sinal
controvertido. Considera que, no Acérdao Coty, o Tribunal de Justica ndo se pronunciou sobre a
expedicao de produtos apés o armazenamento, na medida em que, no processo que deu origem a
este acordao, a expedicdo foi efetuada por um prestador de servicos externo.

# Acérdéo de 2 de abril de 2020 (C-567/18, a seguir «Acérdiao Coty», EU:C:2020:267).
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37. Nestas condi¢des, o tribunal d’arrondissement de Luxembourg (Tribunal de Primeira
Instancia do Luxemburgo) decidiu suspender a instancia e submeter ao Tribunal de Justica as
seguintes questdes prejudiciais:

«1) Deve o artigo 9.°, n.° 2, do [Regulamento 2017/1001] ser interpretado no sentido de que a

10

utilizacdo de um sinal idéntico a uma marca num antncio publicado num sitio Internet é
imputdvel ao seu operador ou a entidades economicamente ligadas em virtude da mistura
nesse sitio de ofertas proprias do operador ou de entidades economicamente ligadas e de
ofertas de vendedores terceiros, através da integracdo desses anuncios na prépria
comunicac¢do comercial do operador ou das entidades economicamente ligadas?

Esta integracdo é reforcada pelo facto de:
— os anuncios serem apresentados uniformemente no sitio Internet?

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

— o operador ou entidades economicamente ligadas oferecerem um servigo integral aos
vendedores terceiros, incluindo assisténcia na elaboracdo dos anuncios e na fixacdo dos
precos de venda, na armazenagem dos produtos e na sua expedi¢cao?

— o sitio Internet do operador e das entidades economicamente ligadas ser concebido de
maneira a apresentar-se sob a forma de lojas e de etiquetas como “os mais vendidos”, “os
mais procurados” ou “os mais oferecidos”, sem distin¢do aparente, a primeira vista, entre
produtos préprios do operador e das entidades economicamente ligadas e produtos de

vendedores terceiros?

Deve o artigo 9.°, n.° 2, do [Regulamento 2017/1001] ser interpretado no sentido de que a
utilizacdo de um sinal idéntico a uma marca num anuncio publicado num sitio Internet de
vendas é, em principio, imputdvel ao seu operador ou a entidades economicamente ligadas
se, na percecdo de um internauta normalmente informado e razoavelmente atento, este
operador ou uma entidade economicamente ligada desempenhou um papel ativo na
elaboracdo deste antuncio ou se este é entendido como fazendo parte da prépria
comunicacdo comercial deste operador?

Essa percecao é influenciada:

— pelo facto de este operador e/ou as entidades economicamente ligadas serem um
distribuidor de prestigio de uma grande variedade de produtos, incluindo produtos da
categoria dos promovidos no anuncio;

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

— ou ainda pelo facto de este operador ou as entidades economicamente ligadas oferecerem,

simultaneamente a esta publicacdo, servicos tradicionalmente oferecidos pelos
distribuidores de produtos da mesma categoria que a do produto promovido no antncio?
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3) Deve o artigo 9.°, n.° 2, do [Regulamento 2017/1001] ser interpretado no sentido de que a
expedicao, 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 utilizacdo imputdvel ao expedidor se este tiver conhecimento efetivo da
aposicao deste sinal no produto?

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

38. O pedido de decisdo prejudicial deu entrada no Tribunal de Justica em 8 de marco de 2021.
Apresentaram observagdes escritas as partes no processo principal, bem como o Governo aleméo
e a Comissdao Europeia. As mesmas partes, com excecdo do Governo alemdo, participaram na
audiéncia que se realizou em 22 de fevereiro de 2022.

B. Processo C-184/21

39. Em 4 de outubro de 2019, C. Louboutin intentou no tribunal de I'entreprise francophone de
Bruxelles (Tribunal das Empresas de Lingua Francesa de Bruxelas, Bélgica) uma acéo inibitéria
da utilizacdo da sua marca pela Amazon e um pedido de indemnizacao do prejuizo causado por
essas utilizacoes.

40. Em apoio da sua agdo, C. Louboutin invoca os mesmos argumentos que foram formulados no
processo C-148/21, insistindo, nomeadamente, no facto de os antuncios controvertidos, por um
lado, fazerem integralmente parte da comunicacdo comercial da Amazon, porque, no cabecalho
de cada anuncio, figura a marca semifigurativa da Amazon, que é uma marca de distribuidor de
grande prestigio, e porque, por outro, na sua composicdo, se assemelham aos antincios habituais
dos grandes distribuidores. C. Louboutin alega também que, no ambito do exame da questao de
saber se um anuncio faz parte integrante da prépria comunicagdo comercial de uma determinada
pessoa, ha que tomar em consideracdo a percecdo do consumidor normalmente informado e
razoavelmente atento que é destinatério do referido antncio. Por outro lado, também alega que o
ato de expedir a um comprador um produto com um sinal idéntico a uma marca constitui um ato
de utilizacdo desse sinal.

41. A Amazon contesta dizendo que as ofertas de sapatos alegadamente contrafeitos publicadas
por vendedores terceiros nos seus sitios de venda na Internet e a expedicdo desses sapatos
vendidos por estes tltimos ndo constituem uma utilizacdo de marca por parte da Amazon e que,
segundo jurisprudéncia assente, ndo pode, enquanto operador de comércio eletrdénico, ser
responsabilizada pela utilizacdo (ndo autorizada) de uma marca por terceiros. A este respeito, a
Amazon refere-se a um acdérdao recente da cour d’appel de Bruxelles (Tribunal de Recurso de
Bruxelas, Bélgica)® no qual este érgéo jurisdicional declarou que «a utilizacdo da marca num

% Acérdéo de 25 de junho de 2020, RG/2019/AR/1480.
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anuncio de oferta de venda de produtos contrafeitos proveniente de um terceiro vendedor nao é
imputavel ao operador do sitio de comércio eletréonico — ainda que a identidade deste tltimo
seja visivel — porque ndo estd abrangida pela sua prépria comunicagdo comercial».

42. O o6rgao jurisdicional de reenvio considera que as questoes de saber, por um lado, em que
circunstancias o uso de um sinal contrafeito num antncio pode ser imputado ao operador de um
sitio de comércio eletrénico que também é distribuidor, e, por outro, se e em que circunstancias a
percecdo do publico em relagdo a esse antincio deve ser tomada em consideragdo para concluir
pela imputabilidade dessa utilizacdo, sdo pertinentes para a resolucdo do litigio que lhe foi
submetido. Segundo este 6rgdo jurisdicional, sucede o mesmo com a questdo das circunstancias
associadas a expedicdo de um produto que ostenta um sinal que viola uma marca, que, em sua
opinido, é necessaria para delimitar a aplicagdo do artigo 9.°, n.° 2, do Regulamento 2017/1001 no
presente processo.

43. Foi nestas condi¢des que o tribunal de I'entreprise francophone de Bruxelles (Tribunal das
Empresas de Lingua Francesa de Bruxelas) decidiu suspender a instancia e submeter ao Tribunal
de Justica as seguintes questoes prejudiciais:

«1) Deve o artigo 9.°, n.° 2, do [Regulamento 2017/1001] ser interpretado no sentido de que a
utilizacdo de um sinal idéntico a uma marca num anuncio publicado num sitio Internet de
vendas é, em principio, imputavel ao seu operador se, na percecio de um internauta
normalmente informado e razoavelmente atento, este operador desempenhou um papel
ativo na elaboracdo deste antncio ou se este pode ser entendido pelo referido internauta
como fazendo parte da prépria comunicagido comercial deste operador?

Essa percecdo é influenciada:

— pelo facto de este operador ser um distribuidor de prestigio de uma grande variedade de
produtos, incluindo produtos da categoria dos produtos promovidos no anuncio;

— ou pelo facto de o antncio assim publicado ter um cabegalho no qual é reproduzida a
marca de servigo deste operador, sendo esta marca de prestigio uma marca de distribuidor;

— ou ainda pelo facto de este operador oferecer, simultaneamente a esta publicacéo, servicos
tradicionalmente oferecidos pelos distribuidores de produtos da mesma categoria que a do
produto promovido no anincio?

2) Deve o artigo 9.°, n.° 2, do [Regulamento 2017/1001] ser interpretado no sentido de que a
expedicdo, 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 utilizacdo imputdvel ao expedidor se este tiver conhecimento efetivo da
aposicao deste sinal no produto?

Considera-se que esse expedidor é o utilizador do sinal em questao se ele proprio ou uma
entidade economicamente ligada tiver anunciado ao consumidor final que efetuard esta
expedicdo depois de ele proprio ou uma entidade economicamente ligada ter armazenado o
produto para esse fim?
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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 operagdes comerciais, de um anuncio do produto que ostenta este sinal ou
registou a encomenda do consumidor final tendo em conta este antincio?»

44. O pedido de decisao prejudicial deu entrada no Tribunal de Justica em 24 de margo de 2021.
Apresentaram observagdes escritas as partes no processo principal e a Comissdo. As mesmas
partes participaram na audiéncia realizada em 22 de fevereiro de 2022.

IV. Anadlise

45. Devo referir que as questdes prejudiciais submetidas ao Tribunal de Justica nos processos
C-148/21 e C-184/21 dizem todas respeito a interpretacdo do conceito de «uso», na acecdo do
artigo 9.° n.° 2, do Regulamento 2017/1001, e que os elementos apresentados em cada uma
destas questodes se sobrepdem em grande medida®. Assim, examind-las-ei em conjunto.

46. Com as suas questdes, os 6rgaos jurisdicionais de reenvio pretendem saber, em substéncia, se
o artigo 9.°, n.° 2, do Regulamento 2017/1001 deve ser interpretado no sentido de que se deve
considerar que o operador de uma plataforma de comércio eletronico faz uso de uma marca
numa oferta de venda publicada por um terceiro nessa plataforma pelo facto de, por um lado,
publicar uniformemente e em simultineo as suas proprias ofertas e ofertas de terceiros, sem
proceder a uma distincdo em funcéo da respetiva origem na exibicao dos resultados, exibindo o
seu préprio logétipo de distribuidor de prestigio nesses andncios, e, por outro, oferecer aos
vendedores terceiros servicos complementares de armazenamento e de expedicdo dos produtos
colocados em linha na sua plataforma, informando os eventuais compradores de que assegurara
estas ultimas atividades. Além disso, os érgdos jurisdicionais de reenvio questionam o Tribunal
de Justica sobre se a percecdo de um internauta normalmente informado e razoavelmente atento
tem impacto na interpretacdo do conceito de «uso» na acecao desta disposicao.

47. Para responder as questdes prejudiciais, comecarei por recordar a jurisprudéncia relativa ao
conceito de «uso» da marca na acecao do artigo 9.°, n.° 2, do Regulamento 2017/1001, para expor
as razoes pelas quais considero que decorre daquela jurisprudéncia que a aplicacdo deste conceito
pressupde que se tome em consideracdo a percecio de um utilizador da plataforma em causa.
Analisarei, em seguida, as consequéncias da tomada em consideracao desse facto quando houver
que determinar se a Amazon, devido as especificidades do seu modo de funcionamento, conforme
foram descritas pelos 6rgaos jurisdicionais de reenvio, usa uma marca que estd presente numa
oferta de venda publicada por um terceiro no seu sitio.

A. Determinacdo do quadro de andlise

48. O artigo 9.°, n.* 2, do Regulamento 2017/1001, que retoma a substancia do artigo 9., n.° 1, do
Regulamento n.° 207/2009, prevé que o titular de uma marca da Unido Europeia pode proibir que
terceiros, sem o seu consentimento, facam uso, no decurso de operacoes comerciais de um sinal
idéntico a marca se esse sinal for utilizado para produtos ou servicos idénticos aqueles para os
quais a marca foi registada. As disposicoes do Regulamento 2017/2001 ndo definem, todavia, o
conceito de «uso», pelo que os principios de interpretacdo deste conceito foram estabelecidos
pela jurisprudéncia do Tribunal de Justica.

% V.n.*90 e 91 das presentes conclusdes.
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1. Uma defini¢do jurisprudencial atualmente insuficiente

49. O Tribunal de Justica declarou que os termos «fagam uso» que constam do artigo 9.°, n.° 2, do
Regulamento 2017/1001 implicam, por parte do terceiro, intermediario da Internet, um
comportamento ativo e um dominio, direto ou indireto, do ato que constitui o uso?”.

50. Esta exigéncia de um comportamento ativo e do dominio do ato que constitui o uso decorre,
por um lado, da sistematica do artigo 9.° do Regulamento n.° 2017/1001, uma vez que esta
disposicdo, no seu n.° 3, enumera de forma nao exaustiva os tipos de uso que o titular da marca
pode proibir e refere apenas comportamentos ativos por parte do terceiro®. Resulta, por outro
lado, da finalidade do artigo 5.°, n.° 1, deste regulamento, que tem por objetivo fornecer ao titular
um instrumento legal que lhe permita proibir e, por conseguinte, fazer cessar, qualquer uso da
marca por um terceiro sem o seu consentimento. Ora, s6 um terceiro que tenha o dominio do
ato que constitui o uso estard efetivamente em condicdes de fazer cessar esse uso”. Esta
exigéncia constitui assim a expressao do principio segundo o qual ninguém pode ser legalmente
obrigado ao impossivel®.

51. Além disso, o Tribunal de Justica declarou de forma constante que o ato do uso realizado por
um intermedidrio de Internet implica, «no minimo, que este ultimo faca uma utilizacdo do sinal
no ambito da sua prdpria comunicacdo comercial»?®. Este requisito, que se inscreve no
prolongamento direto do requisito relativo a ado¢do de um comportamento ativo, constitui, na
minha opinido, o ponto fulcral do conceito de «uso» quando esteja em causa um intermedidrio
que opera na Internet. E um requisito necessario para o reconhecimento do uso de um sinal, uso
que ndo se verifica na falta daquele.

52. Ha que salientar que o requisito relativo a utilizacdo do sinal por um intermediario de Internet
na sua prépria comunicagdo comercial conduziu sempre, alids, até hoje que se concluisse pela
existéncia de um uso por parte desse intermedidrio. Assim, o Tribunal de Justica, no Acérdao
Google, declarou que o prestador de um servico de referenciamento nao utiliza o sinal na sua
propria comunicagdo comercial uma vez que apenas permite que os seus clientes facam, eles
proprios, uso de sinais idénticos a uma marca, pelo que se limita a criar as condi¢des técnicas
necessarias para o uso de um sinal*>. Do mesmo modo, o Tribunal de Justi¢a declarou, no Acérdao
eBay?®, que o operador de um sitio de comércio eletrénico nao faz uma utilizacdo do sinal em
causa nha sua propria comunicagdo comercial quando presta um servico que consiste em permitir
que os seus clientes exibam esse sinal na sua atividade comercial e no Acérdao Coty*, que o
armazenamento de produtos que ostentem o sinal em causa ndo constitui uma utilizacao desse
sinal na prépria comunicacdo comercial de um terceiro quando este ndo ofereca, ele préprio, os
produtos em causa para venda nem os coloque no mercado.

7 Acérdaos de 3 de margo de 2016, Daimler (C-179/15, EU:C:2016:134, n.° 41), e de 2 de julho de 2020, mk advokaten (C-684/19,
EU:C:2020:519, n.° 23).

% Acérdio de 3 de margo de 2016, Daimler (C-179/15, EU:C:2016:134, n.° 40).
¥ Acérdao de 3 de margo de 2016, Daimler (C-179/15, EU:C:2016:134, n.° 41).
% V. Kur, A, Senftleben, M., op. cit., p. 276.

31 Acérdao de 23 de margo de 2010, Google France e Google (C-236/08 a C-238/08, a seguir «Acérdiao Google», EU:C:2010:159, n.° 56);
Acérdéo eBay (n.° 102); e Acérdao Coty (n.° 39).

2 Acérdao Google (n.”* 56 e 57).
3 N.° 102 deste acérdio.

3 N.° 47 deste acdrddo. No que se refere a inexisténcia de uso de um sinal devido & néo utilizagdo do sinal por um intermedidrio na sua
prépria comunicagdo comercial fora de situagdes relativas a intermedidrios da Internet, v., igualmente, Acérdaos de 15 de dezembro de
2011, Frisdranken Industrie Winters (C-119/10, EU:C:2011:837), e de 16 de julho de 2015, TOP Logistics e o. (C-379/14, EU:C:2015:497).
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53. No entanto, devo referir que este requisito nunca foi definido com mais profundidade na
jurisprudéncia do Tribunal de Justica e que a doutrina também néo se deteve de forma mais
pormenorizada sobre esta questao®, de modo que ndo se afigura claro qual é o ambito do
conceito de «utilizacdo de um sinal por um intermedidrio na sua prépria comunicacgdo
comercial»*. A utilizacdo deste requisito numa vertente exclusivamente negativa, que apenas
serviu para demonstrar a inexisténcia de uso de um sinal inclusivamente no processo em que a
sua descoberta foi suscitada, reforca a sua natureza imprecisa.

54. Embora, a primeira vista, ndo seja assim facil determinar depois de ler a jurisprudéncia do
Tribunal de Justica, o que significa uma vertente positiva do conceito de «utilizagdo de um sinal
por um intermedidrio sua prépria comunica¢do comercial» e 0 modo como se pode demonstrar
que este requisito é preenchido, uma andlise mais atenta deste conceito permitira, todavia,
delimitar os seus contornos.

2. «Utilizagdo de um sinal por um intermedidrio na sua prépria comunicagdo comercialy»: um
conceito que integra necessariamente a perspetiva do utilizador da plataforma

55. A comunicacdo comercial de uma empresa designa geralmente qualquer forma de
comunicagdo que visa promover a sua atividade, os seus bens ou servigos, ou indicar o exercicio
dessa atividade. Tem por destinatarios terceiros para conhecer ou a dar visibilidade a atividade
dessa empresa. Tem, assim, uma vocagdo puramente externa, sendo, alids, o termo
«comunicac¢do» habitualmente definido como o ato de informar, de dar a conhecer uma coisa a
uma pessoa?®.

56. A comunicagdo sé se concebe entdo numa relacdo entre a empresa que faz uso do sinal e
terceiros, e a utilizagdo de um sinal por um intermedidrio da Internet na sua prépria
comunicacdo comercial pressupde assim que o sinal em causa apareca, no exterior desta
empresa, como fazendo parte integrante desta. Por outras palavras, o intermedidrio apropria-se
do sinal a ponto de parecer que este sinal faz parte da sua atividade.

57. Esta ideia ndo é inédita. O Tribunal de Justica declarou que existe uso de um sinal sempre que
o terceiro «utilize esse sinal de tal modo que se estabelece um nexo entre o referido sinal e os
produtos comercializados ou os servicos prestados pelo terceiro» *. Embora o requisito relativo a
existéncia de tal nexo ndo tenha, desde entdo, sido expressamente reproduzido em relacdo a
intermediarios da Internet e tenha sido substituido pelo requisito relativo a utilizacdo do sinal na
propria comunicacdo comercial do intermedidrio, tal sucede porque este tltimo requisito é
subjacente a esta mesma légica.

% E o que alguns autores referem. V. Marsoof, A., op. cit., p. 37, e Ulrich, C., op. cit., p. 358.
% A respeito da natureza vaga do conceito de «uso», v. Kur, A., e Senftleben, M., op. cit., p. 275.

%O termo «comunicagio» evoca, para quem estd familiarizado com o direito da propriedade intelectual, o conceito de «comunicagdo ao
publico», na acegdo do artigo 3.° n.° 1, da Diretiva (UE) 2019/790 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de abril de 2019, relativa
aos direitos de autor e direitos conexos no mercado unico digital e que altera as Diretivas 96/9/CE e 2001/29/CE (JO 2019, L 130, p. 92).
Contudo, ndo irei referir a jurisprudéncia relativa a interpretacdo deste conceito para definir o conceito de «comunica¢do comercial»
conforme resulta da jurisprudéncia do Tribunal de Justica relativa ao uso de um sinal. Com efeito, o conceito de «comunicagéo ao
publico» é um conceito auténomo do direito da Unido que opera num contexto diferente, no qual o facto de tornar acessivel uma obra
constitui sempre, por si s6, uma potencial violagio de um direito de propriedade intelectual, ao passo que a qualificagdo de um uso
apenas pode ocorrer no decurso de operagdes comerciais e pressupde uma andlise mais aprofundada.

% Despacho de 19 de fevereiro de 2009, UDV North America (C-62/08, EU:C:2009:111, n.° 47).
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58. Com efeito, o requisito relativo a utilizacao do sinal na comunicacdo comercial pressupoe que
o intermediario da Internet utilize esse sinal de tal forma que o destinatirio dessa comunicacao
estabelece um nexo particular entre o intermedidrio e o sinal em causa®, resultando essa ligacdo
particular da apropriacdo desse sinal pelo intermediario.

59. Por conseguinte, este requisito deve ser analisado do ponto de vista do utilizador do sitio de
comércio eletrénico, destinatario da comunicacdo comercial do operador deste sitio de comércio
eletrénico, para se poder determinar se o sinal em causa é apreendido por esse utilizador como
estando integrado nesta comunicacdo comercial, no sentido de que o intermediario da Internet
se apropriou do referido sinal.

60. Devo salientar que a necessidade de adotar o ponto de vista desse utilizador ja foi, alids,
sublinhada pelo advogado-geral M. Campos Sanchez Bordona nas suas conclusdes apresentadas
no processo Coty Germany*, nas quais indicou «concentrar[-se] na perspetiva de um consumidor
final» e salientou que, «[n]a medida em que o consumidor pode pensar que é [0 operador do sitio
de comércio eletrénico] que coloca os produtos no mercado», hd que deduzir «que existe um
uso».

61. Parece-me assim que € inerente ao requisito da utilizacdo do sinal por um terceiro na sua
propria comunicac¢do comercial que esta dltima seja avaliada do ponto de vista dos destinatérios
desta comunicacdo, a saber, o internauta utilizador da plataforma em causa.

62. Ha ainda que precisar qual o utilizador do sitio de comércio eletrénico que ha que tomar por
referéncia para determinar se, segundo a sua percecao, o sinal em causa € integrado pelo operador
na sua propria comunicagdo comercial. Os érgdos jurisdicionais de reenvio sugerem que se adote a
posicdo de um «internauta normalmente informado e razoavelmente atento».

63. Esta expressao resulta do padrdao adotado para determinar se o uso de um sinal por um
terceiro viola uma das fungdes essenciais da marca. No ambito deste exame, o Tribunal de Justica
verifica, com efeito, se é permitido ao «internauta normalmente informado e razoavelmente
atento saber se os produtos ou os servicos [que ostentam a marca] provém do titular da marca ou
[...] de um terceiro» .

64. E certo, como a Comissdo e a Amazon referem, que a questdo de saber se o operador de um
sitio de comércio eletrénico faz uso de uma marca e a de saber se esse uso € suscetivel de violar
uma das fungdes da marca sdo duas questoes diferentes.

65. No que se refere a esta segunda questdo, a andlise centra-se no produto ou no servico que
ostenta o sinal em causa, para determinar se um consumidor normalmente informado e
razoavelmente atento pode erradamente considerar que aquele sinal provém do titular de uma
marca. A primeira questdo, por seu lado, ndo pressupde que se examine o produto ou o servico
que ostenta o sinal em causa, mas apenas a comunicacdo comercial do operador para determinar
se o sinal em causa é apreendido pelos utilizadores da plataforma como sendo utilizado
diretamente por este ultimo operador no ambito da sua atividade.

» Conforme a advogada-geral J. Kokott ji referiu nas suas conclusdes no processo Frisdranken Industrie Winters (C-119/10,
EU:C:2011:258, n.° 28).

# (C-567/18, EU:C:2019:1031, n.° 53.
- Acérdao Google (n.° 84).
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66. Além disso, estes dois exames respondem a ldgicas diferentes. Com efeito, a questdo da
violacdo de uma das fungdes da marca, designadamente a sua funcdo de origem, contém uma
dimensdo protetora, ndo apenas dos direitos do titular da marca mas também dos interesses dos
consumidores®. Ao invés, a questdo da determinacdo do uso de uma marca sé diz respeito as
relacdes entre o titular da marca em questdo e um alegado infrator, uma vez que visa determinar
se este terceiro exerce, através do seu comportamento, uma prerrogativa exclusiva do titular da
marca.

67. Contudo, estes elementos nao podem justificar que a percecdo de um internauta
normalmente informado e razoavelmente atento ndo possa também ser tida em consideracdo
para determinar se o sinal em questdo é integrado na comunicagdo comercial de uma plataforma
de comércio eletrénico. Pelo contrario, sou da opinido que tal internauta, enquanto destinatario
da comunicacdo comercial do operador da plataforma, é necessariamente o ponto de referéncia
para determinar se um intermedidrio se apropriou do sinal através da sua utilizacdo na sua
propria comunicagdo comercial.

68. A existéncia de semelhante quadro de anélise da utilizagdo de um sinal por um intermediario
na sua propria comunicagdo comercial, e, por conseguinte, do conceito de «uso» desse sinal pelos
intermediarios da Internet, ndo é posta em causa pelo argumento apresentado pela Amazon e pela
Comissao, segundo o qual o Tribunal de Justica ndo mencionou expressamente a necessidade de
tomar em consideracdo a percecao dos internautas a este respeito.

69. Em primeiro lugar, conforme referi nos n.* 52 e 53 das presentes conclusdes, o conceito de
«utilizacdo de um sinal por intermédio da sua prépria comunicacdo comercial» sé foi usado na
vertente negativa, em situagoes nas quais o Tribunal de Justica declarou que o intermedidrio nao
fez semelhante utilizacdo do sinal em causa. Por conseguinte, ndo se pode retirar semelhante
conclusao pelo facto de néo ter sido referida a percecdo de um internauta para demonstrar que o
sinal em causa fazia parte integrante da comunicacdo comercial do intermediario, em situagoes
em que isso ndo se verificava, na medida em que a andlise da percecdo do internauta s6 é
pertinente se existir uma duvida quanto a utilizacdo do sinal por intermédio da sua prépria
comunicacdo comercial.

70. Em segundo lugar, tanto assim é que a solucdo adotada pelo Tribunal de Justica nesses
acordaos pode, seja como for, ser justificada pelo facto de o sinal em causa néo ser visto por um
internauta normalmente informado e razoavelmente atento como sendo utilizado pelos
operadores na sua prépria comunicacdo comercial. Deste modo, o Tribunal de Justica
considerou, no Acérdiao Google®, que o prestador de um servico de referenciamento quando
armazena, por conta de alguns dos seus clientes, sinais idénticos a marcas como palavras-chave e
organiza a exibicdo de anuincios a partir destes exerce apenas a sua atividade habitual e nao é visto,
por um internauta normalmente informado e razoavelmente atento, como fazendo ele préprio
uso desses sinais em questdo no ambito da sua prépria comunicacdo comercial. Da mesma
forma, o Tribunal de Justica considerou, no Acérdao eBay*, que o operador do sitio de comércio
eletrénico, na medida em que fornece um servico que consiste em permitir que os seus clientes
exibam no seu sitio Internet, no dmbito das suas atividades comerciais como as suas ofertas de
venda, sinais que correspondem a marcas, ndo sai, do ponto de vista do utilizador normalmente
informado e razoavelmente atento, do seu papel de intermedidrio e ndo faz ele préprio uma
utilizacdo desses sinais no ambito da sua prépria comunicagdo comercial.

2 Sobre as fungdes essenciais da marca, v. Kur, A., e Senftleben, M., op. cit., p. 6.
# N.° 53 deste acérdao.
# N.° 102 deste acérdao.
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71. Em terceiro lugar, o Tribunal de Justica reconheceu, no Acérdido eBay*, sem todavia
mencionar o requisito da utilizagdo de um sinal pelo operador do sitio de comércio eletrénico na
sua propria comunicagdo comercial, que € feita uma utilizacdo de uma marca pelo operador
quando seleciona, junto do operador do motor de pesquisa Google, palavras-chave que
correspondem a uma marca para fazer aparecer uma hiperligacao promocional e uma mensagem
que refere a possibilidade de comprar no seu sitio produtos da marca objeto da pesquisa. Ora,
nesta situacdo, é efetivamente pelo facto de as mensagens e as hiperligacoes que a eBay exibe
também constituirem um andncio para o sitio de comércio eletrénico enquanto tal e,
consequentemente, pelo facto de a marca em causa ser percecionada por um internauta
normalmente informado e razoavelmente atento como fazendo parte da préopria comunicagao
comercial da eBay que o Tribunal de Justica declarou que existia um uso dessa marca por parte da
eBay.

72. Por conseguinte, entendo que a percecdo de um internauta utilizador de uma plataforma de
comércio eletrénico normalmente informado e razoavelmente atento é um elemento pertinente
para determinar a utilizacdo de um sinal na comunicacdo comercial do operador dessa
plataforma. Semelhante padrdo que pressupde um grau de informacdo normal e uma atencéo
razoavel do utilizador parece-me tanto mais justificado porque para uma parte dos utilizadores
das plataformas de comércio eletrénico, a identidade do vendedor nido é importante e o tinico
critério para a aquisicdo é o produto e o respetivo preco. Tais internautas ndo podem assim servir
de bitola para determinar se um sinal é apreendido ndo apenas como sendo utilizado pelo terceiro
vendedor mas como fazendo parte integrante da comunicagdo comercial do operador dessa
plataforma. Por conseguinte, parece-me que é necessario atender a um utilizador que tenha um
comportamento médio, para o qual essa informacao é relevante.

73. Finalmente, em ultimo lugar, ha ainda que precisar que o reconhecimento do uso de um sinal,
na acecdo do artigo 9.°, n.° 2, do Regulamento 2017/1001, pelo vendedor de um produto através de
uma plataforma de comércio eletrénico ndo exclui que o intermediario operador dessa plataforma
também possa, em teoria, fazer uso desse sinal, quando este tltimo utiliza o sinal em causa na sua
propria comunicagdo comercial.

74. E com base nestas consideracdes que irei agora proceder a analise da atividade de um
operador de uma plataforma de comércio eletréonico, conforme foi descrita pelos érgaos
jurisdicionais de reenvio, para determinar se se pode considerar que este operador faz uso da
marca em causa, na ace¢do do artigo 9.°, n.° 2, do Regulamento 2017/1001, por utilizar esta
ultima marca no d&mbito da sua prépria comunicagdo comercial.

B. Quanto ao impacto do modo de funcionamento da Amazon no reconhecimento do «uso»
da marca na acegdo do artigo 9.°, n.° 2, do Regulamento 2017/1001

75. Com a primeira e terceira questdes no processo C-148/21 e a segunda questdo no processo
C-184/21, os érgaos jurisdicionais de reenvio pretendem saber, em substancia, se o artigo 9.°,
n.° 2, do Regulamento 2017/1001 deve ser interpretado no sentido de que se deve considerar que
o operador de uma plataforma de comércio eletrénico faz uso de uma marca numa oferta de venda
publicada por um terceiro nessa plataforma pelo facto de, por um lado, publicar uniformemente e
em simultineo as suas préprias ofertas e ofertas de terceiros sem proceder a uma distincdo em
funcdo da respetiva origem na exibicdo dos resultados, exibindo o seu préprio logétipo de
distribuidor de prestigio nesses anuncios, tanto no seu sitio Internet como nas rubricas de

% N.> 84 e 85 deste acérdio.
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publicidade de sitios Internet terceiros, e, por outro, oferecer aos vendedores terceiros servicos
complementares de assisténcia, de armazenamento e de expedicdo dos produtos colocados em
linha na sua plataforma, informando os eventuais compradores de que assegurard a prestacdo
desses servicos.

1. Delimitagdo do ambito das questoes prejudiciais

76. Antes de mais, parece-me importante recordar que as questdes mencionadas no nimero
anterior visam unicamente a hipdtese da responsabilidade direta do operador de uma plataforma
de comércio eletrénico, por ter feito uso de um sinal idéntico a uma marca, na acecio do
artigo 9.° do Regulamento 2017/1001. Conforme evoquei nos n.” 8 e 10 das presentes conclusoes,
esta questdo é distinta da responsabilidade indireta dos intermedidrios da Internet, devido a
comportamentos de terceiros através dos seus servicos.

77. Assim, a andlise que proponho ndo prejudica a possibilidade de os érgdos jurisdicionais de
reenvio, na medida em que um operador tenha tornado possivel o uso de uma marca por outro
operador, examinarem o impacto de regras juridicas diferentes da prevista no artigo 9.° do
Regulamento 2017/1001.

78. Com efeito, o facto de um sinal ndo ser integrado na comunicagdo comercial do operador de
uma plataforma de comércio eletrédnico ndo significa que este operador nunca seja
responsabilizado pela violacdo dos direitos dos titulares de marcas, significando apenas que essa
responsabilidade, enquanto responsabilidade secunddria, deve ser investigada com base no direito
nacional.

79. Nesta hipotese, incumbe aos 6rgaos jurisdicionais de reenvio determinar, com base no direito
nacional, se o intermediario da Internet pode eventualmente ser responsabilizado a titulo de
responsabilidade indireta, considerando-se que essa responsabilidade deve ser conciliada com as
isencdes de responsabilidade enunciadas na Diretiva sobre o Comércio Eletrénico.

80. Além disso, o arsenal de medidas de protecdo dos direitos de um titular de uma marca que
podem ser tomadas contra o intermedidrio da Internet que tenha permitido a um terceiro fazer
uso de um sinal por intermédio dos seus servicos ndo se limita a responsabilizacdo desse
intermedidrio, independentemente de ser direta ou indireta. O artigo 11.°, terceira frase, da
Diretiva 2004/48 prevé, assim, que pode ser imposta uma medida inibitéria a intermedidrios
cujos servicos sejam utilizados por terceiros para violar direitos de propriedade intelectual.

81. Feitas estas precisdes, irei agora proceder a uma exposicdo das razdes pelas quais em meu
entender o operador de uma plataforma eletrénica como a Amazon nao faz uso de um sinal na
acecdo do artigo 9.° do Regulamento 2017/1001, no exercicio da sua atividade, nos termos em
que esta € descrita pelos 6rgdos jurisdicionais de reenvio.

2. Quanto a especificidade do modelo da Amazon

82. A primeira questdo prejudicial no processo C-148/21 tem principalmente por objeto a
atividade de um operador de um sitio de comércio eletrénico que consiste na publicacido de
ofertas de vendedores terceiros no seu sitio, quando essas ofertas de venda exibam um sinal
idéntico a uma marca. Conforme expus no n.° 52 das presentes conclusdes, e conforme a Amazon
referiu, o Tribunal de Justica ja declarou que esta atividade ndo constitui um uso desse sinal, na
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acecdo do artigo 9.°, n.° 2, do Regulamento 2017/1001 .

83. No entanto, como foi referido pelo 6rgao jurisdicional de reenvio no processo C-148/21, a
atividade do operador de uma plataforma de comércio eletrénico como a Amazon é diferente da
do operador do sitio de comércio eletrénico objeto do Acérdéao eBay. Este 6rgdo jurisdicional de
reenvio insiste no facto de, atendendo a sua exibicdo, as ofertas de vendedores terceiros nao
podem ser diferenciadas das da Amazon. Além disso, refere que no ambito de mensagens
publicitarias, o logétipo da Amazon, distribuidor de prestigio, aparece sistematicamente em
todas as ofertas de venda, tanto no sitio de comércio eletréonico como nos sitios Internet de
terceiros. O mesmo 6rgdo jurisdicional sublinha, por tltimo, que a prépria Amazon integra essas
ofertas de venda em determinadas lojas no seu sitio ou em listas de produtos.

84. Contudo, nenhum destes elementos me parece por em causa a conclusdo a que o Tribunal de
Justica chegou no Acérddo eBay. Com efeito, sou da opinido que estes elementos ndo sdo
suscetiveis de conduzir os internautas normalmente informados e razoavelmente atentos a
apreenderem os sinais presentes nos anuncios de vendedores terceiros no sentido de que fazem
parte integrante da comunicacdo comercial do operador da plataforma de comércio eletrénico.

85. No que se refere a inexisténcia de distingdo entre as ofertas de vendedores terceiros e as da
Amazon, é efetivamente certo que estas ofertas sdo apresentadas uniformemente e que todas
incluem o logétipo da Amazon, distribuidor de prestigio. Contudo, como resulta dos exemplos
de ofertas referidos no pedido de decisdo prejudicial no processo C-148/21, devo salientar que é
sempre especificado nos anuncios se os produtos sido vendidos por vendedores terceiros ou
diretamente pela Amazon.

86. Além disso, embora a Amazon seja um distribuidor de grande prestigio, esta empresa também
goza desse prestigio a titulo da sua atividade de sitio de comércio eletréonico. Por conseguinte, os
utilizadores da plataforma sabem que sdo colocados em linha tanto antncios de produtos
vendidos diretamente pela Amazon como anuncios publicados por vendedores terceiros. Assim,
a mera presenca do logétipo Amazon também pode indicar ao consumidor que estd na presenca
de um anuncio publicado por um terceiro vendedor. Nestas condi¢des, o mero facto de os
anuncios da Amazon e de os antincios de vendedores terceiros coexistirem nao pode conduzir a
que um internauta normalmente informado e razoavelmente atento possa apreender os sinais
publicados nos antncios de vendedores terceiros no sentido de que fazem parte da comunicacdo
comercial da Amazon.

87. Aplica-se 0 mesmo raciocinio em relagdo aos andncios publicitdrios publicados em sitios
Internet de terceiros, que contém o logétipo da Amazon e que remetem para ofertas de vendas
publicadas no sitio desta empresa por vendedores terceiros.

88. Sucede o mesmo quanto a integracdo pela Amazon de anuncios de vendedores terceiros em
lojas na sua plataforma ou em listas referentes aos produtos mais vendidos ou mais publicitados.
Conforme a Comissdo refere, esta integracdo resulta, na realidade, da organizacao da plataforma
desta empresa. Além disso, a Amazon salientou, na audiéncia, que essa organizacdo é operada
automaticamente, agrupando os anuncios de produtos semelhantes, e com base nos produtos
mais procurados ou mais vendidos. Por conseguinte, esta organizacdo faz parte integrante do
papel de um intermedidrio da Internet como a Amazon, enquanto operador de um sitio de

% V. Acérdio eBay.
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comércio eletronico, e s6 €é apreendida pelos internautas normalmente informados e
razoavelmente atentos como uma medida relativa a apresentacio e funcionamento da sua
plataforma.

89. O 6rgao jurisdicional de reenvio no processo C-148/21 pergunta igualmente o Tribunal de
Justica, através da sua primeira questdo, se o facto de a Amazon oferecer um servico «integral,
que inclui uma assisténcia na elaboracdo dos antdncios, bem como o armazenamento e a
expedicao de determinados produtos, tem um impacto na qualificacio de um uso de um sinal
constante desses anuncios por parte da Amazon.

90. Esta questdo coincide, em substincia, com a terceira questdo no processo C-148/21 e com a
segunda questdo no processo C-184/21, que visam determinar se o armazenamento e a
expedicao de produtos que ostentem um sinal idéntico a uma marca, em relacdo aos quais a
Amazon também contribuiu ativamente para a elaboracdo e para a publicacido das ofertas de
venda, constituem um uso da marca, na acec¢do do artigo 9.°, n.° 2, do 2017/1001.

91. Pararesponder a estas questoes, ha que, conforme o Governo alemao refere, analisar de forma
global as atividades da Amazon para determinar se o envolvimento desta sociedade, desde a
publicacdo do andncio que ostenta o sinal controvertido até a expedicdo do produto em causa, é
suscetivel de qualificar um uso desse sinal. Creio que nao.

92. E certo que esse envolvimento, caracteristico do funcionamento da Amazon, é suscetivel, pelo
menos, em principio, de conferir a esta empresa um maior dominio sobre a venda de um produto
que viola uma marca. No entanto, este envolvimento, que se destina a beneficiar o consumidor
porquanto visa, na realidade, assegurar uma entrega rapida e uma garantia pds-venda dos
produtos e, consequentemente, reforcar a reputacido da plataforma de comércio eletrénico, ndo é
suficiente, em meu entender, para demonstrar uma utilizacdo do sinal em causa na prépria
comunicacdo comercial da Amazon.

93. Com efeito, o Tribunal de Justica ja declarou, no Acérdao Coty?*, que nao se pode considerar
que o sinal foi utilizado no &mbito da prépria comunicacdo comercial do operador de um sitio de
comércio eletrénico quando este armazena produtos que ostentam um sinal por conta de um
terceiro vendedor sem que ele préprio prossiga a finalidade que consiste em oferecer esses
produtos ou em coloca-los no mercado. Nao vejo por que motivo se imporia uma conclusao
diferente nos casos em que esse operador expedia esses produtos por conta de um terceiro. Nesta
situacdo, ndo ha davida, para os internautas normalmente informados e razoavelmente atentos, de
que sé o terceiro vendedor pretende oferecer os produtos e coloci-los no mercado .

94. Esta conclusao néo é infirmada pelo facto de ser a prépria Amazon a publicar os antincios em
causa. Com efeito, como ja referi, entendo que a publicacdo destes antincios nao constitui um ato
de uso, na acegdo do artigo 9.°, n.° 2, do Regulamento 2017/1001*. Dois atos ndo constitutivos de
um uso, na acecdo desta disposicdo, ndo podem, na minha opinido, merecer uma apreciacio
diferente pela simples razdo de serem objeto de uma anadlise global.

95. Nestas condicoes, entendo que ha que responder as questdes prejudiciais colocadas pelos
érgaos jurisdicionais de reenvio nos processos C-148/21 e C-184/21 que o artigo 9.°, n.° 2, do
Regulamento 2017/1001 deve ser interpretado no sentido de que nao se pode considerar que o

4 N.» 45 a 47 deste acérdio.

#  Acérdao Coty (n.° 47).
¥ V.n. 84 e segs. das presentes conclusoes.
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operador de uma plataforma de comércio eletrénico faz uso de uma marca numa oferta de venda
publicada por um terceiro nessa plataforma pelo facto de, por um lado, publicar uniformemente e
em simultineo as suas proprias ofertas e ofertas de terceiros, sem proceder a uma distin¢cdo em
funcdo da respetiva origem na exibicdo dos resultados, exibindo o seu proéprio logétipo de
distribuidor de prestigio nesses antincios, tanto no seu sitio como nas rubricas de publicidade de
sitios Internet terceiros, e, por outro, oferecer aos vendedores terceiros servicos complementares
de assisténcia, de armazenamento e de expedicio dos produtos colocados em linha na sua
plataforma, informando os eventuais compradores de que assegurard a prestacdo desses servicos,
desde que esses elementos ndo conduzam o internauta normalmente informado e razoavelmente
atento a apreender a marca em causa como fazendo parte integrante da comunica¢do comercial
do operador.

3. Especificidade do direito das marcas

96. Semelhante solucao implica que ndo haja impacto da especificidade do modelo de operador
de uma plataforma de comércio eletrénico como a Amazon que procedeu a integracdo de um
conjunto de servicos desde a publicacdo de ofertas de venda até a expedicdo dos produtos em
causa no conceito de «uso», na acecao do artigo 9.° do Regulamento 2017/2011.

97. Contudo, esta abordagem continua limitada a interpretacdo deste conceito e ndo pode ser
alargada a outros dominios. Por outras palavras, embora a integracdo de diferentes servicos pelo
operador de uma plataforma de comércio eletronico nido implique, em si mesma, que se possa
considerar que este operador faz uso de um sinal, inclusivamente se essa integracdo puder
conduzir a um papel mais ativo, tal ndo significa, no entanto, que a mesma nédo tenha nenhum
impacto na qualificacdo dos servigos prestados por esse operador noutros dominios do direito.

98. Tenho em mente, designadamente, a abordagem adotada pelo Tribunal de Justica nos
processos que deram origem aos Acdrdaos Asociacion Profesional Elite Taxi® e Uber France®'.
Com efeito, resulta de cada um destes acérdaos que a integracdo de varios servicos prestados por
uma empresa, que lhe permitem exercer um controlo sobre todos os aspetos relevantes de um
servico de transporte urbano, implica que esse servico ndo deve ser considerado como um
simples servico de intermediacdo para estabelecer relacdes entre passageiros e motoristas, mas
como uma prestacdo de servicos unica pelos quais essa empresa é responsavel. Por outras
palavras, um maior dominio, por parte da empresa, de todos os aspetos de um servico tem
indubitavelmente impacto no papel de intermedidrio dessa empresa, designadamente sob a
perspetiva das normas de direito da Unido relativas ao comércio eletrénico.

99. Nao se pode, todavia, transpor este raciocinio para a interpretacdo do conceito de «uso»,
como o que estd em causa no presente caso. No dmbito de tal interpretacdo, ndo esta em causa
qualificar o servico prestado pelo operador de uma plataforma de comércio eletrénico, mas
determinar se a sua atividade se pode traduzir em que surja como utilizador de um sinal no
ambito da sua prdopria comunicacdo comercial. Estas duas questdes encontrardo assim
necessariamente as suas respostas no termo de raciocinios diferentes.

100. Respondem, além disso, a légicas diferentes. A qualificacdo do servico prestado por um
prestador de servigos na Internet pode ter um impacto na sua responsabilidade face ao utilizador
da plataforma que opera. Facilmente se compreendera que quanto mais esse prestador de servigos

% Acérdao de 20 de dezembro de 2017 (C-434/15, EU:C:2017:981).
5t Acérdao de 10 de abril de 2018 (C-320/16, EU:C:2018:221).
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exercer um controlo sobre o servico prestado, maior serd a sua responsabilidade. Ndo é o caso
quando estiver em causa a questdo de saber se o referido prestador de servicos faz uso de uma
marca na ace¢do do Regulamento 2017/1001, porquanto esta questdo visa apenas a prote¢do dos
direitos do titular da marca em causa.

V. Conclusao

101. A luz de todas as consideracdes que precedem, proponho ao Tribunal de Justica que
responda as questdes prejudiciais colocadas pelo tribunal d’arrondissement de Luxembourg
(Tribunal de Primeira Instancia do Luxemburgo, Luxemburgo), no processo C-148/21, e pelo
tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles (Tribunal das Empresas de Lingua Francesa de
Bruxelas, Bélgica), no processo C-184/21, que o artigo 9.°, n.° 2, do Regulamento (UE) 2017/1001
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da Unido Europeia,
deve ser interpretado no sentido de que nao se pode considerar que o operador de uma plataforma
de comércio eletrénico faz uso de uma marca numa oferta de venda publicada por um terceiro
nessa plataforma pelo facto de, por um lado, publicar uniformemente e em simultaneo as suas
proprias ofertas e ofertas de terceiros, sem proceder a uma distingdo em funcdo da respetiva
origem na exibicdo dos resultados, exibindo o seu préprio logétipo de distribuidor de prestigio
nesses anuncios, tanto no seu sitio como nas rubricas de publicidade de sitios Internet terceiros,
e, por outro, oferecer aos vendedores terceiros servicos complementares de assisténcia, de
armazenamento e de expedicdo dos produtos colocados em linha na sua plataforma, informando
os eventuais compradores de que assegurard a prestacdo destes servicos, desde que esses
elementos ndo conduzam o internauta normalmente informado e razoavelmente atento a
apreender a marca em causa como fazendo parte integrante da comunicacdo comercial do
operador.
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