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ACORDAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA (Quinta Seccao)
2 de abril de 2020*

[Texto retificado por Despacho de 15 de junho de 2020]

«Reenvio prejudicial — Marca da Unido Europeia — Regulamento (CE) n.° 207/2009 — Artigo 9.° —
Regulamento (UE) 2017/1001 — Artigo 9.°— Direito conferido pela marca — Uso — Armazenagem de
produtos para oferta ou colocagdo no mercado — Armazenagem com vista a expedicdo de produtos
que violam um direito de marca vendidos num sitio de comércio eletronico»

No processo C-567/18,
que tem por objeto um pedido de decisdao prejudicial apresentado, nos termos do artigo 267.° TFUE,
pelo Bundesgerichtshof (Supremo Tribunal Federal, Alemanha), por decisao de 26 de julho de 2018,
que deu entrada no Tribunal de Justica em 7 de setembro de 2018, no processo
Coty Germany GmbH
contra
Amazon Services Europe Sarl,
Amazon Europe Core Sarl,
Amazon FC Graben GmbH,
Amazon EU Sarl,
O TRIBUNAL DE JUSTICA (Quinta Secc¢ao),

composto por: E. Regan, presidente de seccdo, I. Jarukaitis, E. Juhdsz, M. Ilesi¢ (relator) e C. Lycourgos,
juizes,

advogado-geral: M. Campos Sanchez-Bordona,

secretario: D. Dittert, chefe de unidade,

vistos os autos e apds a audiéncia de 19 de setembro de 2019,
vistas as observacoes apresentadas:

— [Conforme retificado por Despacho de 15 de junho de 2020] em representacdo da Coty Germany
GmbH, por M. Fiebig, B. Weichhaus e A. Lubberger, Rechtsanwilte,

* Verfahrenssprache: Deutsch.
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— em representacdo da Amazon Services Europe Sarl e da Amazon FC Graben GmbH, por V. von
Bomhard, C. Elkemann e A. Lambrecht, Rechtsanwilte,

— [Conforme retificado por Despacho de 15 de junho de 2020] em representacdo do Governo alemao,
por J. Moller, M. Hellmann e U. Bartl, na qualidade de agentes,

— em representacio da Comissio Europeia, por G. Braun, E. Gippini Fournier e S. L. Kaléda, na
qualidade de agentes,

ouvidas as conclusoes do advogado-geral na audiéncia de 28 de novembro de 2019,

profere o presente

Acérdao

O pedido de decisdao prejudicial tem por objeto a interpretacdo do artigo 9.° n.° 2, alinea b), do
Regulamento (CE) n.° 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca [da Unido
Europeia] (JO 2009, L 78, p. 1), na versdo anterior a sua alteracdo pelo Regulamento (UE) 2015/2424
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015 (JO 2015, L 341, p. 21), bem
como do artigo 9.°, n.° 3, alinea b), do Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da Unido Europeia (JO 2017, L 154, p. 1).

Este pedido foi apresentado no &mbito de um litigio que opde a Coty Germany GmbH (a seguir
«Coty») a Amazon Services Europe Sarl, a Amazon Europe Core Sarl, a Amazon FC Graben GmbH e
a Amazon EU Sarl, a respeito da venda, no sitio de comércio eletrénico www.amazon.de, por um
terceiro vendedor, sem autorizacio da Coty, de frascos de perfume para os quais os direitos
conferidos pela marca ndo se esgotaram.

Quadro juridico

Regulamento n.” 207/2009

O artigo 9.° do Regulamento n.” 207/2009, sob a epigrafe «Direito conferido pela marca [da Unido
Europeia]», na versdo anterior a sua alteracdo pelo Regulamento 2015/2424, previa, nos seus n.”* 1 e 2:

«1. A marca [da Unido Europeia] confere ao seu titular um direito exclusivo. O titular fica habilitado a
proibir um terceiro de utilizar, sem o seu consentimento, na vida comercial:

a) Um sinal idéntico a marca [da Unido Europeia] para produtos ou servicos idénticos aqueles para os
quais esta foi registada;

b) Um sinal que, pela sua identidade ou semelhanca com a marca [da Unido Europeia] e pela
identidade ou semelhanca dos produtos ou servigcos abrangidos pela marca [da Unido Europeia] e
pelo sinal, provoque o risco de confusdo no espirito do publico; o risco de confusao compreende o
risco de associacdo entre o sinal e a marca;

¢) Um sinal idéntico ou similar & marca [da Unido Europeia] para produtos ou servicos que ndo sejam
similares aqueles para os quais a marca [da Unido Europeia] foi registada, sempre que esta goze de
prestigio na [Unido Europeia] e que o uso do sinal sem justo motivo tire partido indevido do
cardter distintivo ou do prestigio da marca [da Unido Europeia] ou lhe cause prejuizo.
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Pode nomeadamente ser proibido, se estiverem preenchidas as condi¢des enunciadas no n.° 1:

]

Oferecer os produtos, colocd-los no comércio ou possui-los para esses fins, ou oferecer ou prestar
servicos sob esse sinal;

»

Regulamento n.° 207/2009, conforme alterado pelo Regulamento 2015/2424, foi revogado e

substituido, com efeitos a partir de 1 de outubro de 2017, pelo Regulamento 2017/1001.

Regulamento 2017/1001

O artigo 9.° do Regulamento 2017/1001 tem a seguinte redagdo:

«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 depdsito 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 operagbes comerciais, de
qualquer sinal em relacdo aos produtos ou servigos caso o sinal seja:

a)

b)

3.

[...

b)

[...

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;

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

Idéntico ou semelhante & 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 Gltima goze de prestigio na Unido e que a utilizagdo injustificada do
sinal tire indevidamente partido do carater distintivo ou do prestigio da marca da [Unido
Europeia] ou lhe cause prejuizo.

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

]

Oferecer os produtos, colocia-los no mercado ou armazend-los para esses fins, ou oferecer ou
prestar servicos sob o sinal;

I»
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Diretiva 2000/31/CE

O artigo 14.° da Diretiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2000,
relativa a certos aspetos legais dos servicos da sociedade de informacdo, em especial do comércio
eletrénico, no mercado interno («Diretiva sobre o Comércio Eletrénico») (JO 2000, L 178, p. 1), sob a
epigrafe «Armazenagem em servidor», dispde no seu n.’ 1:

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

a) O prestador ndo tenha conhecimento efetivo da atividade ou informacao ilegal e, no que se refere a
uma acdo de indemnizacdo 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.»

Diretiva 2004/48/CE

O artigo 11.° da Diretiva 2004/48/CE 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, e retificacdo no JO
2004, L 195, p. 16), sob a epigrafe «Medidas inibitérias», prevé, na primeira frase:

«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 continuacdo dessa violagdo.»

Litigio no processo principal e questao prejudicial

A Coty, que distribui perfumes, é titular de uma licencga sobre a marca da Unido Europeia DAVIDOFF
registada sob o numero 876 874 (a seguir «marca em causa»), protegida para os produtos «perfumes,
6leos essenciais, cosméticos».

A Amazon Services Europe oferece a terceiros vendedores a possibilidade de apresentarem ofertas de
venda dos seus produtos, no espaco «Amazon-Martketplace» do sitio Internet www.amazon.de. Em
caso de venda, os contratos relativos a esses produtos sdo celebrados entre esses terceiros vendedores
e os compradores. Além disso, os referidos terceiros vendedores podem participar no programa
«Envio através da Amazon», nos termos do qual os produtos sio armazenados por sociedades do
grupo Amazon, entre as quais a Amazon FC Graben, que gere um armazém. O envio desses produtos
é efetuado por prestadores externos.

Em 8 de maio de 2014, um comprador simulado da Coty encomendou, através do sitio Internet
www.amazon.de, um frasco de perfume «Davidoff Hot Water EAT 60 ml», proposto para venda por
uma terceira vendedora (a seguir «vendedora») e enviado pelo grupo Amazon no ambito do referido
programa. Depois de a Coty ter interpelado a vendedora com o fundamento de que os direitos
conferidos pela marca em causa ndo se tinham esgotado no que respeita aos produtos confiados por
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esta & Amazon FC Graben no dmbito do referido programa, uma vez que estes ndo tinham sido
colocados no mercado na Unido sob essa marca pelo titular ou com o seu consentimento, a
vendedora emitiu uma declaracdo de cessacdo acompanhada de uma cldusula penal.

Por carta de 2 de junho de 2014, a Coty solicitou a Amazon Services Europe que lhe entregasse todos
os frascos de perfume que ostentavam a marca em causa armazenados por conta da vendedora. A
Amazon Services Europe enviou a Coty uma encomenda com 30 frascos de perfume. Depois de outra
sociedade do grupo Amazon ter informado a Coty de que 11 dos 30 frascos de perfume enviados
provinham das existéncias de outro vendedor, a Coty pediu a Amazon Services Europe que lhe
indicasse o nome e a morada desse outro vendedor, dado que relativamente a 29 dos 30 frascos de
perfume, os direitos conferidos pela marca em causa ndo se tinham esgotado. A Amazon Services
Europe respondeu que nido podia satisfazer esse pedido.

Considerando que o comportamento da Amazon Services Europe, por um lado, e o da Amazon FC
Graben, por outro, violavam o direito sobre a marca em causa, a Coty pediu, em substancia,
nomeadamente que estas duas sociedades fossem condenadas, sob pena de sancdes, a abster-se de
armazenar ou expedir, diretamente ou através de terceiros, no decurso de operagdes comerciais, na
Alemanha, perfumes da marca Davidoff Hot Water, quando esses produtos ndo tenham sido
colocados no mercado da Unido com o seu consentimento. A titulo subsididrio, pediu que essas
sociedades fossem condenadas, nos mesmos termos, no que respeita aos perfumes da marca Davidoff
Hot Water EAT 60 ml e, a titulo mais subsididrio, que fossem condenadas, nos mesmos termos, no
que respeita aos perfumes da marca Davidoff Hot Water EAT 60 ml, armazenados por conta da
vendedora ou que ndo possam ser atribuidos a outro vendedor.

O Landgericht (Tribunal Regional, Alemanha) julgou improcedente a agdo intentada pela Coty. Foi
negado provimento ao recurso interposto por esta, uma vez que o 6rgdo jurisdicional de recurso
considerou, nomeadamente, que a Amazon Services Europe nido tinha armazenado nem expedido os
produtos em causa e que a Amazon FC Graben tinha armazenado esses produtos por conta da
vendedora e de outros terceiros vendedores.

A Coty interpos recurso de «Revision» para o 6rgao jurisdicional de reenvio. Apenas a Amazon
Services Europe e a Amazon FC Graben sdo partes recorridas nesse 6rgao jurisdicional.

O 6rgao jurisdicional de reenvio salienta que o resultado do referido recurso de «Revision», na parte
em que a Coty contesta a apreciacdo do 6rgao jurisdicional de recurso segundo a qual a Amazon FC
Graben ndo é responsiavel como autora de uma violacio do direito de marca, depende da
interpretacao do artigo 9.° n.° 2, alinea b), do Regulamento n.° 207/2009 e do artigo 9.°, n.° 3,
alinea b), do Regulamento 2017/1001.

Em especial, sublinha que o resultado do recurso de «Revision» depende da questdo de saber se estas
disposicoes devem ser interpretadas no sentido de que uma pessoa que armazena, em nome de um
terceiro, produtos que violam um direito de marca sem ter conhecimento dessa violacdo, efetua o
armazenamento de tais produtos para os oferecer ou colocar no mercado, na acecio dessas
disposicoes, mesmo quando sé o terceiro pretenda oferecer os referidos produtos ou coloci-los no
mercado.

O o¢rgao jurisdicional de reenvio precisa igualmente que, uma vez que a Coty baseia um dos seus
pedidos no risco de reincidéncia, a sua acdo s6 é procedente se a ilegalidade do comportamento das
sociedades em causa do grupo Amazon for declarada quer a data dos factos no processo principal
quer no momento da prolacdo da decisdo sobre o recurso de «Revision».
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Nestas condigoes, o Bundesgerichtshof (Supremo Tribunal Federal, Alemanha) decidiu suspender a
instancia e submeter ao Tribunal de Justica a seguinte questdo prejudicial:

«Deve considerar-se que uma pessoa que armazena, em nome de um terceiro, produtos que violam
direitos de marca, sem ter conhecimento dessa violacdo, efetua o armazenamento de tais produtos
para os oferecer ou colocar no mercado, quando nio seja ela mas apenas esse terceiro quem tem a
intencdo de os oferecer ou colocar no mercado?»

Quanto a questdo prejudicial

Quanto a admissibilidade

A Coty alega, por um lado, que a questdo prejudicial, tal como colocada pelo érgao jurisdicional de
reenvio, diz essencialmente respeito a um armazenista que nio presta qualquer assisténcia a oferta para
venda, a venda e a colocagdo no mercado dos produtos que armazena. Ora, a Amazon FC Graben nao
apresenta essa caracteristica, tendo em conta os servicos propostos por outras sociedades do grupo
Amazon no ambito da colocacdo no mercado dos produtos em causa, pelo que ndo se pode excluir
que a questdo prejudicial diga respeito a um problema de natureza hipotética ou que ndo apresente
uma relacdo suficiente com a realidade ou o objeto do litigio em causa no processo principal.

Por outro lado, a Coty salienta que a descricao das recorridas no processo principal que figura na
decisao de reenvio ndo reflete suficientemente o papel desempenhado pela Amazon Services Europe e
pela Amazon FC Graben no que respeita a colocagdo no mercado dos produtos em causa. Nesse
contexto, afirma que, na comunicacdo com vista a venda e na execucdo do contrato de compra e
venda, estas sociedades substituem completamente o vendedor. Além disso, por ordem da Amazon
Services Europe e da Amazon EU, a Amazon Europe Core promove de forma continua os produtos
em causa no sitio Internet www.amazon.de através de anuncios no motor de busca Google, que
remetem para ofertas propostas quer pela Amazon EU em seu proprio nome quer por terceiros,
geridas pela Amazon Services Europe. Assim, considerada no seu conjunto, a atividade das recorridas
no processo principal vai muito para além do papel desempenhado pela eBay no processo que deu
origem ao Acérdao de 12 de julho de 2011, L'Oréal e o. (C-324/09, EU:C:2011:474).

A este respeito, ha que recordar que, quando responde a questdes prejudiciais, incumbe ao Tribunal de
Justica ter em conta, no ambito da reparticdo de competéncias entre os drgaos jurisdicionais da Unido
e os o6rgdos jurisdicionais nacionais, o contexto factual e regulamentar em que se inserem essas
questoes, tal como definido pela decisio de reenvio (Acérdaos de 5 de dezembro de 2017, M.A.S. e
M.B.,, C-42/17, EU:C:2017:936, n.° 24, e de 14 de novembro de 2019, Spedidam, C-484/18,
EU:C:2019:970, n.° 29 e jurisprudéncia referida).

Uma vez que o 6rgao jurisdicional de reenvio é o tinico competente para verificar e apreciar os factos
do litigio que lhe foi submetido, o Tribunal de Justica deve, em principio, limitar o seu exame aos
elementos de apreciacdo que o érgio jurisdicional de reenvio decidiu submeter-lhe e ater-se assim a
situacdo que esse 6rgdo jurisdicional considera provada e ndo pode estar vinculado por hipéteses
formuladas por uma das partes no processo principal (Acérddo de 8 de junho de 2016, Hiinnebeck,
C-479/14, EU:C:2016:412, n.° 36 e jurisprudéncia referida).

O juiz nacional, a quem foi submetido o litigio e que deve assumir a responsabilidade pela decisao
judicial a tomar, tem competéncia exclusiva para apreciar, tendo em conta as especificidades do
processo, tanto a necessidade de uma decisdo prejudicial para poder proferir a sua decisio como a
pertinéncia das questdes que submete ao Tribunal de Justica. Consequentemente, desde que as
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questdes submetidas sejam relativas a interpretacdo ou a validade de uma regra de direito da Unido, o
Tribunal de Justica é, em principio, obrigado a pronunciar-se (Acérdio de 19 de dezembro de 2019,
Dobersberger, C-16/18, EU:C:2019:1110, n.° 18 e jurisprudéncia referida).

Daqui resulta que as questdes relativas ao direito da Unido gozam de uma presuncdo de pertinéncia. O
Tribunal de Justica s6 pode recusar pronunciar-se sobre uma questdo prejudicial submetida por um
orgao jurisdicional nacional se for manifesto que a interpretacdo ou a apreciacdo da validade de uma
regra da Unido solicitada ndo tem nenhuma relacdo com a realidade ou o objeto do litigio no processo
principal, quando o problema for hipotético ou ainda quando o Tribunal de Justica ndo dispuser dos
elementos de facto e de direito necessdrios para dar uma resposta Gtil as questdes que lhe sdo
submetidas (Acérddo de 19 de dezembro de 2019, Dobersberger, C-16/18, e jurisprudéncia referida).

Ora, ndo é o que sucede no presente caso.

Por um lado, como resulta inequivocamente da decisio de reenvio e foi recordado no n.” 15 do
presente acérdao, o resultado do recurso de «Revision» depende, segundo o érgdo jurisdicional de
reenvio, da interpretacio do artigo 9.°, n.° 2, alinea b), do Regulamento n.® 207/2009 e do artigo 9.°,
n.° 3, alinea b), do Regulamento 2017/1001, que é pedida por esse drgio jurisdicional para determinar
a eventual responsabilidade da Amazon FC Graben pela violagdo do direito de marca da Coty.

Por outro lado, o Tribunal de Justica dispoe dos elementos de facto e de direito necessarios para
responder de forma util a questdo que lhe foi submetida. Com efeito, resulta claramente da decisdo de
reenvio, por um lado, que a Amazon Services Europe oferece a terceiros vendedores a possibilidade de
publicar, para os seus produtos, ofertas de venda no espaco «Amazon-Marketplace» do sitio Internet
www.amazon.de e, por outro, que a Amazon FC Graben gere um armazém onde os produtos em
causa foram armazenados.

De resto, no que respeita a falta, na decisio de reenvio, de descricio da Amazon EU e da Amazon
Europe Core, ha que constatar que a eventual responsabilidade destas sociedades ndo é objeto do
recurso de «Revision» pendente no érgao jurisdicional de reenvio nem, por conseguinte, do pedido de
decisdo prejudicial.

Daqui resulta que questdo prejudicial é admissivel.

Quanto ao mérito

Com a sua questdo, o 6rgdo jurisdicional de reenvio pergunta, em substancia, se o artigo 9.°, n.° 2,
alinea b), do Regulamento n.” 207/2009 e o artigo 9.°, n.° 3, alinea b), do Regulamento 2017/1001
devem ser interpretados no sentido de que se deve considerar que uma pessoa que armazena, em
nome de um terceiro, produtos que violam um direito de marca, sem ter conhecimento dessa
violagdo, efetua o armazenamento de tais produtos para os oferecer ou colocar no mercado, na acegdo
dessas disposicdes, quando essa pessoa ndo prossegue, ela propria, essas finalidades.

A titulo preliminar, ha que recordar que, segundo os termos do artigo 9.°, n.° 1, do Regulamento
n.’ 207/2009, cuja substancia é reproduzida no artigo 9.°, n.* 1 e 2, do Regulamento 2017/1001, a
marca da Unido Europeia confere ao seu titular o direito exclusivo de proibir que um terceiro faca
uso, no decurso de operacoes comerciais, de um sinal idéntico a essa marca para produtos ou servicos
idénticos aqueles para os quais a marca foi registada, ou de um sinal para o qual, devido a sua
identidade ou a sua semelhanca com a marca da Unido Europeia e devido a identidade ou a
semelhanca dos produtos ou dos servicos cobertos por essa marca e o sinal, exista um risco de
confusdo no espirito do publico, ou de um sinal idéntico ou semelhante a marca da Unido Europeia
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para produtos ou servicos que ndo sdo idénticos aqueles para os quais essa marca foi registada, sempre
que esta goze de prestigio na Unido e que a utilizagdo injustificada do sinal tire indevidamente partido
do cardter distintivo ou do prestigio da referida marca ou lhe cause prejuizo.

O artigo 9.° n.° 2, do Regulamento n.” 207/2009, cuja substancia é reproduzida no artigo 9.°, n.° 3, do
Regulamento 2017/1001, enumera de forma ndo exaustiva os tipos de uso que podem ser proibidos
pelo titular de uma marca ao abrigo do artigo 9.°, n.° 1, do Regulamento n.° 207/2009 e do artigo 9.°,
n.’ 1, do Regulamento 2017/1001 (v., neste sentido, Acérdao de 23 de margo de 2010, Google France e
Google, C-236/08 a C-238/08, EU:C:2010:159, n.° 65).

Entre eles figura, no artigo 9.°, n.° 2, alinea b), do Regulamento n.” 207/2009, cuja substancia é
reproduzida no artigo 9.°, n.° 3, alinea b), do Regulamento 2017/1001, o facto de oferecer os produtos,
colocé-los no mercado ou armazena-los para esses fins.

No caso em apreco, resulta da decisdo de reenvio, por um lado, que as recorridas no processo principal
se limitaram a armazenar os produtos em causa, sem os terem, elas préprias, oferecido para venda ou
colocado no mercado, e, por outro, que também nao pretendiam oferecer esses produtos para venda
ou coloca-los no mercado.

Por conseguinte, hd que determinar se essa operacdo de armazenagem pode ser considerada um «uso»
da marca, na ace¢do do artigo 9.° n.° 1, do Regulamento n.” 207/2009 e do artigo 9.°, n.”* 1 e 2, do
Regulamento 2017/1001 e, em especial, o facto de «armazenar» esses produtos para a sua oferta ou
colocagdo no mercado, na acecdo do artigo 9.°, n.° 2, alinea b), do Regulamento n.” 207/2009, cuja
substancia é reproduzida no artigo 9.°, n.” 3, alinea b), do Regulamento 2017/1001.

A este respeito, hd que recordar, em primeiro lugar, que nem o Regulamento n.” 207/2009 nem o
Regulamento 2017/1001 definem o conceito de «fazer uso» na acecdo do artigo 9.° destes
regulamentos.

Todavia, o Tribunal de Justica ja teve oportunidade de sublinhar que, segundo o seu sentido habitual, a
expressdao «fazer uso» implica um comportamento ativo e um dominio, direto ou indireto, do ato que
constitui o uso. A este respeito, salientou que o artigo 9.°, n.” 2, do Regulamento n.® 207/2009, cuja
substancia é reproduzida no artigo 9.°, n.” 3, do Regulamento 2017/1001, que enumera de forma nao
exaustiva os tipos de uso que o titular da marca pode proibir, refere exclusivamente os
comportamentos ativos por parte do terceiro (v., neste sentido, Acérdios de 3 de marco de 2016,
Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, n.” 39 e 40, e de 25 de julho de 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha e
Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C-129/17, EU:C:2018:594, n.° 38).

O Tribunal de Justica recordou igualmente que estas disposi¢oes tém por objetivo fornecer ao titular
de uma marca um instrumento legal que lhe permita proibir, e assim fazer cessar, qualquer uso da
sua marca que seja feito por um terceiro sem o seu consentimento. No entanto, s6 um terceiro que
tenha o dominio, direto ou indireto, do ato que constitua o uso estd efetivamente em condi¢des de o
fazer cessar e, desse modo, de se conformar com a referida proibicdo (v., neste sentido, Acérddo de
3 de marco de 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, n.° 41).

Por outro lado, o Tribunal de Justica tem reiteradamente declarado que o uso de um sinal idéntico ou
semelhante a marca do titular por um terceiro implica, no minimo, que este dltimo faca uma utilizacdo
do sinal no ambito da sua prépria comunicagdo comercial. Deste modo, uma pessoa pode permitir aos
seus clientes fazerem uso de sinais idénticos ou semelhantes a marcas, sem que ela prépria faca uso
dos referidos sinais (v., neste sentido, Acérdao de 23 de margo de 2010, Google France e Google,
C-236/08 a C-238/08, EU:C:2010:159, n.° 56).
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Por conseguinte, o Tribunal de Justica considerou, no que se refere a gestdo de uma plataforma de
comércio eletronico, que o uso de sinais idénticos ou semelhantes a marcas nas ofertas de venda
exibidas num sitio de comércio eletrénico é feito pelos clientes vendedores do operador desse sitio e
ndo diretamente pelo préprio operador (v., neste sentido, Acérddao de 12 de julho de 2011, L'Oréal
e o., C-324/09, EU:C:2011:474, n.° 103).

Salientou, igualmente, que, no que se refere a uma empresa cuja atividade principal é o enchimento de
latas com bebidas produzidas por si ou por terceiros, um prestador de servicos que se limita, a pedido
e segundo as instrucdes de um terceiro, a encher latas que ja ostentam sinais semelhantes a marcas e,
consequentemente, a executar simplesmente uma parte técnica do processo de fabrico do produto
final, sem ter qualquer interesse na apresentacdo externa das referidas latas, nomeadamente nos sinais
que ai figuram, ndo faz ele préprio «uso» desses sinais, mas cria unicamente as condi¢des técnicas
necessdrias para que o terceiro em causa possa fazer esse uso (v., neste sentido, Acérdio de
15 de dezembro de 2011, Frisdranken Industrie Winters, C-119/10, EU:C:2011:837, n.° 30).

Do mesmo modo, o Tribunal de Justica declarou que, ainda que um operador econémico, que importa
ou envia a um armazenista, com vista a sua comercializacido, mercadorias que ostentam uma marca de
que ndo ¢ titular, faca «uso» de um sinal idéntico a essa marca, isso ndo sucede necessariamente com o
armazenista que presta um servico de armazenagem de mercadorias que ostentam a marca de outrem
(v., neste sentido, Acérdao de 16 de julho de 2015, TOP Logistics e o., C-379/14, EU:C:2015:497,
n.” 42 e 45).

Com efeito, o facto de criar as condigdes técnicas necessdrias para o uso de um sinal e de ser
remunerado por esse servico ndo significa que aquele que presta o servico faca ele préprio uso do
referido sinal (v., neste sentido, Acdérdaos de 23 de margo de 2010, Google France e Google, C-236/08
a C-238/08, EU:C:2010:159, n.* 57, e de 15 de dezembro de 2011, Frisdranken Industrie Winters,
C-119/10, EU:C:2011:837, n.* 29).

Em segundo lugar, resulta da redagdo do artigo 9.°, n.° 2, alinea b), do Regulamento n.° 207/2009, cuja
substancia é reproduzida no artigo 9.°, n.’ 3, alinea b), do Regulamento 2017/1001, que esta disposicao
visa especificamente a oferta de produtos, a sua colocagdo no mercado, a sua armazenagem «para esses
fins» ou ainda a prestacdo de servicos sob o sinal em causa.

Daqui resulta que, para que a armazenagem de produtos que ostentam sinais idénticos ou semelhantes
a marcas possa ser qualificada de «uso» desses sinais, é ainda necessirio, como salientou, em
substancia, o advogado-geral no n.” 67 das suas conclusdes, que o proprio operador econémico que
efetua essa armazenagem prossiga a finalidade visada por essas disposi¢oes, que consiste na oferta de
produtos ou na sua coloca¢ido no mercado.

Se assim ndo for, ndo se pode considerar que o ato que constitui o uso da marca seja feito por essa
pessoa, nem que o sinal seja utilizado no 4mbito da sua prépria comunicacdo comercial.

Ora, no caso em apreco, no que respeita as recorridas no processo principal, como salientado no n.® 34
do presente acérdao, o érgao jurisdicional de reenvio indica sem ambiguidade que elas préprias nao
ofereceram os produtos em causa para venda nem os colocaram no mercado, precisando, de resto, na
redacdo da sua questdo, que s6 o terceiro pretende oferecer os produtos ou colocd-los no mercado.
Daqui resulta que as recorrentes nido fazem, elas préprias, uso do sinal no d4mbito da sua proépria
comunicagdo comercial.

Assim sendo, esta conclusdo nédo prejudica a possibilidade de se considerar que essas partes fazem, elas
proprias, uso do sinal relativamente a frascos de perfume que armazenem nido por conta de terceiros
vendedores, mas por sua propria conta ou que, se ndo puderem identificar o terceiro vendedor, sejam
oferecidos ou colocados no mercado por elas proprias.
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Por ultimo, ndo obstante as consideragoes feitas no n.° 47 do presente acérdao, ha que recordar que
resulta de jurisprudéncia assente que, na medida em que um operador econdémico permite a outro
operador fazer uso da marca, o seu papel deve, se for caso disso, ser examinado sob o angulo de
outras regras de direito que ndo o artigo 9.° do Regulamento n.” 207/2009 ou o artigo 9.° do
Regulamento 2017/1001 (v., neste sentido, Acérdaos de 23 de marco de 2010, Google France e
Google, C-236/08 a C-238/08, EU:C:2010:159, n.* 57, e de 15 de dezembro de 2011, Frisdranken
Industrie Winters, C-119/10, EU:C:2011:837, n.’ 35), como o artigo 14.°, n.’ 1, da Diretiva 2000/31 ou o
artigo 11.°, primeira frase, da Diretiva 2004/48.

A este respeito, a Coty pede ao Tribunal de Justica, em caso de resposta negativa a questao submetida
pelo 6rgéo jurisdicional de reenvio, que este se pronuncie sobre a questdao de saber se a atividade do
operador de um sitio de comércio eletronico em condi¢bes como as do processo principal estd
abrangida pelo ambito de aplicacdao do artigo 14.°, n.° 1, da Diretiva 2000/31 e, se assim nao for, se
esse operador deve ser considerado um «infrator» na acecdo do artigo 11.°, primeira frase, da Diretiva
2004/48.

Todavia, importa recordar que, segundo jurisprudéncia constante, ndo hd que examinar outras
questoes submetidas ao Tribunal de Justica pelas partes no processo principal para além das que
foram objeto da decisdo de reenvio pelo 6rgdo jurisdicional nacional (Acérddo de 3 de setembro de
2015, A2A, C-89/14, EU:C:2015:537, n.° 44 e jurisprudéncia referida).

Ora, é pacifico que, no seu pedido de decisdo prejudicial, o érgao jurisdicional de reenvio nado suscitou
esta questdo, pelo que ndo ha que responder-lhe.

Tendo em conta as consideracdes precedentes, hd que responder a questao submetida que o artigo 9.°,
n.’ 2, alinea b), do Regulamento n.’ 207/2009 e o artigo 9.°, n.° 3, alinea b), do Regulamento 2017/1001
devem ser interpretados no sentido de que se deve considerar que uma pessoa que armazena, em
nome de um terceiro, produtos que violam um direito de marca, sem ter conhecimento dessa
violagdo, ndo efetua o armazenamento de tais produtos para os oferecer ou colocar no mercado na
acecdo dessas disposicoes, quando essa pessoa ndo prossegue, ela propria, essas finalidades.

Quanto as despesas

Revestindo o processo, quanto as partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o
6rgdo jurisdicional de reenvio, compete a este decidir quanto as despesas. As despesas efetuadas pelas
outras partes para a apresentacdo de observagdes ao Tribunal de Justica ndo sdo reembolsaveis.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justica (Quinta Secgdo) declara:

O artigo 9.°, n.° 2, alinea b), do Regulamento (CE) n.° 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro
de 2009, sobre a marca da [Unido Europeia], e o artigo 9.°, n.° 3, alinea b), do Regulamento (UE)
2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da
Unido Europeia, devem ser interpretados no sentido de que se deve considerar que uma pessoa
que armazena, em nome de um terceiro, produtos que violam um direito de marca, sem ter
conhecimento dessa violacao, ndo efetua o armazenamento de tais produtos para os oferecer ou
colocar no mercado na acecao dessas disposicoes, quando essa pessoa nao prossegue, ela
propria, essas finalidades.

Assinaturas
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