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Resumen: El presente trabajo examina la exencion de responsabilidad en la que pueden ampararse
los titulares de plataformas de comercio por los productos que comercializan en ella terceras personas.
A tal efecto, se estudia el régimen inicialmente establecido en la Directiva de comercio electronico y su
interpretacion por el Tribunal de Justicia, para posteriormente exponer el proceso de intensificacion de
la responsabilidad de las plataformas, que ha encontrado su tltima manifestacion en el reciente Regla-
mento de Servicios Digitales (Digital Services Act).
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Abstract: This work focuses on liability exemption of electronic commerce platforms when third
parties sell in them products that infringe industrial property rights. First, the regime initially establis-
hed in the Directive on electronic commerce and its interpretation by the Court of Justice are studied, to
subsequently expose the process of intensification of the responsibility of platforms, which has found its
latest manifestation in the recent Digital Services Act
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I. Preliminar

1. El comercio de productos infractores de derechos de propiedad industrial es un problema de
primer orden al que el legislador y los tribunales llevan afios intentando poner coto. Y en ese contexto,
el auge exponencial del comercio electronico al que se ha asistido en las ltimas dos décadas ha incre-
mentado de igual manera las lesiones de dichos derechos. Como ha destacado la OECD, Internet ha
proporcionado a los infractores un nuevo y muy potente medio para la comercializacion sus productos!.
Baste recordar, por ejemplo, que en el periodo 2017-2019 mas del 50% de los productos infractores de
propiedad industrial importados a la Union Europea habian sido objeto de transacciones electronicas?.

2. La comercializacion en linea de los productos infractores de la propiedad industrial tiene
lugar en gran medida en plataformas de comercio electronico (o marketplaces).

3. Cuando el titular de la plataforma de comercio electrénico es el tinico que comercializa pro-
ductos en ella, no cabe duda de que si vende o comercializa productos infractores estaria cometiendo un
acto lesivo de la propiedad industrial. No se olvide, a este respecto, que las distintas normas reguladoras
de estos derechos configuran expresamente como acto infractor la comercializacion, sin consentimiento,
de productos incorporando el bien inmaterial protegido por el derecho de propiedad industrial®.

4. No obstante, surgen mas dudas cuando el titular de la plataforma no comercializa directamen-
te los productos, siendo el marketplace un mero instrumento para que lo hagan terceras personas, previo
acuerdo con el gestor de la plataforma. En estos casos los titulares de derechos de propiedad industrial
han dirigido sus reclamaciones hacia los gestores de las plataformas, porque consideran que su papel
central en el proceso de comercializacion les puede hacer corresponsables de la infraccion y, en todo
caso, les permite adoptar medidas para evitar este tipo de conductas*. Sin embargo, los titulares de las
plataformas pretenden su exoneracion, alegando su condicion de meros intermediarios que no participan
directamente en los actos infractores.

5. Este es el contexto de intereses contrapuestos en el que ha intervenido el legislador europeo
y, si bien se establece una exencion de responsabilidad por parte de los prestadores de servicios de in-
termediacion, se aprecia una paulatina intensificacion de los controles y la responsabilidad que deben
asumir los titulares de las plataformas, cuya mas reciente manifestacion es el vigente Reglamento (UE)
2022/2065 de 19 de octubre de 2022 relativo a un mercado Unico de servicios digitales [Reglamento de
Servicios Digitales o Digital Services Act (DSA)]. El analisis de esta normativa (infra 11I) requiere el
examen de la previa regulacion de la DCE y de su interpretacion por el Tribunal de Justicia (TJ) (infra
1), porque explican su origen y los criterios que deben seguirse en su aplicacion.

I1. El punto de partida. Los puertos seguros de la directiva sobre comercio electrénico
6. Para fomentar el comercio electronico, la Directiva 2000/31/CE sobre el comercio electronico

(DCE)’ estableci6 en su dia una serie de exenciones de responsabilidad de determinados prestadores de
servicios intermediarios (conocidas como safe harbours o puertos seguros).

"OECD, The Economic Impact of Counterfeiting and Piracy, , Paris, 2008, p. 82.

2 OECD/EUIPO, Misuse of E-Commerce for Trade in Counterfeits, Illicit Trade, Paris, 2021, p 74.

3 Tal sucede, entre otras disposiciones, en el Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la marca de la UE (art. 9.3), en el Regla-
mento (CE) 6/2002 sobre los dibujos y modelos comunitarios (art. 19) o en la Ley 24/2015, de Patentes (art. 59).

* A. OHLy, «The liability of intermediaries for trade mark infringement», en G.B. Dinwoopie-M.D. Janis (ed.) Research
Handbook on Trademark Law Reform, Edward Elgar, 2021, p. 398.

> «DOUE» L 178,17 julio 2000, p. 1 ss.
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1. Las plataformas de comercio electronico y el servicio de alojamiento de datos

7. Los referidos puertos seguros se fijaron en la DCE en relacion con los intermediarios que
prestan servicios de mera transmision, que realizan copias en la memoria tampdn o que prestan servicios
de alojamiento de datos, sin hacer referencia a los titulares de plataformas de comercio electronico.

8. No obstante, el TJ, en su Sentencia de 11 de julio de 2011, L Oreal-eBay®, declaré que los
gestores de mercados electronicos son un tipo de intermediario dedicado al almacenamiento de datos
facilitados por sus clientes (los datos de sus ofertas de venta), percibiendo a cambio una remuneracion,
normalmente consistente en un porcentaje de las operaciones realizadas. En consecuencia, el TJ declard
que a los operadores de mercados electronicos les resultaba de aplicacion el puerto seguro del art. 14
DCE, que exoneraba al prestador de servicios de alojamiento de datos de los contenidos ilicitos alojados
cuando no tuviese conocimiento efectivo de que la actividad o la informacion es ilicita y, en lo que se
refiere a una accion por dafios y perjuicios, no tuviese conocimiento de hechos o circunstancias por los
que la actividad o la informacion revelase su caracter ilicito, o de que, en cuanto tuviese conocimiento
de estos puntos, el prestador de servicios actuase con prontitud para retirar los datos o hacer imposible
el acceso a ellos.

9. Por lo tanto, la aplicacion del puerto seguro de la DCE requeria del titular de la plataforma su
actuacion imparcial y la falta de conocimiento de la ilicitud de los productos comercializados. Y ambas
exigencias o requisitos han sido analizados por el TJ, cuya jurisprudencia ha sido tenida en cuenta en el
posterior proceso de reforma legislativa.

2. La neutralidad del operador del mercado electronico como elemento determinante para la apli-
cacion del puerto seguro

A) La extension a las plataformas del principio de actuacion neutra o pasiva

10. La vinculacién entre la exencion de responsabilidad y el caracter pasivo del prestador del
servicio de alojamiento de datos ajenos fue puesta de manifiesto por el TJ inicialmente a propdsito de
la responsabilidad de los servicios de referenciacion en Internet o buscadores (en la Sentencia de 23 de
marzo de 2010, Google France)’. De este modo, se extendid a los motores de busqueda la regla prevista
para los servicios de routing y caching en el considerando 42 de la DCE?®. Y, sobre esa base, el TJ reiter6
tal interpretacion al hilo de los gestores de plataformas de comercio electronico en su Sentencia de 12
de julio de 2011, L’Oreal-eBay®, declarando que la exencion «se aplica al operador de un mercado elec-
tronico cuando éste no desempefie un papel activo que le permita adquirir conocimiento o control de los
datos almacenadosy». En consecuencia, se entiende que el papel activo de la plataforma se va a traducir,
bien en conocimiento, bien en control de los datos, control o conocimiento que son los elementos deter-
minantes en la DCE para que no opere la exencion.

¢ C324/09, EU:C:2011:474, apds.107 ss.

7.C236/08 a C238/08, EU:C:2010:159, apd. 120. Sobre esta sentencia: F. CarBajo Cascon, «El caso Google AdWordsy,
Red, N.°7,2010, pp. 321 ss; y L. A. MARCO ARCALA, «La infraccion del derecho de marca mediante palabras clave en los mo-
tores de busqueda en Internet en la jurisprudencia reciente del TIUE», Actas de Derecho Industrial (ADI) 30, 2009-2010, p.
663 ss.

8 Vid. F. CarBaJo CASCON, «Las plataformas digitales ante la distribucion de mercancias y el suministro de contenidos
digitales ilicitos», Revista de Derecho de la Competencia y la Distribucion (Red), N° 30, 2022, LALEY 6035/2022 y S. Kuik,
Internet Intermediaries and Copyright Law, Wolters Kluwer, 2019, p. 114 ss.

9 C-324/09, EU:C:2011:474, apd. 6 de la parte declarativa. Para un comentario de la sentencia: F. CarBAJIO CASCON, «Pro-
blemas de distribucion, marcas y responsabilidad indirecta de intermediarios en plataformas de agregacion de comercio elec-
trénico», Red, N.° 10, 2012, p. 161 ss.

Cuadernos de Derecho Transnacional (Octubre 2024), Vol. 16, N° 2, pp. 699-711 701
ISSN 1989-4570 - www.uc3m.es/cdt - DOI: 10.20318/cdt.2024.8938


https://www.uc3m.es/cdt
https://doi.org/10.20318/cdt.2024.8938

ANGEL GARCiA VIDAL La exencion de responsabilidad de las plataformas de comercio electronico...

B) La determinacion de la existencia de un papel activo o pasivo por parte del operador de la
plataforma

11. La apreciacion de la adopcion de un papel activo por parte del operador del marketplace
debe ser analizada en cada hipotesis a la luz de las circunstancias concurrentes. Pero, en todo caso, el TJ
indica que «el mero hecho de que el operador de un mercado electronico almacene en su servidor ofer-
tas de venta, determine las condiciones de su servicio, sea remunerado por el mismo y dé informacion
general a sus clientes no puede implicar que se le excluya de las exenciones de responsabilidad previstas
por la Directiva 2000/31» (Sentencia L’Oreal-eBay'?).

12. Desde luego, existe tal papel activo si el destinatario del servicio de alojamiento de datos (es
decir, el tercero que usa la plataforma para comercializar sus productos) actiia bajo la autoridad o control
del prestador del servicio. De hecho, asi se recogia ya en el art. 14.2 de la DCE y ahora se reitera en el art.
6.2 de la DSA). Esta prevision ha generado discusion cuando el prestador del servicio controla, no al desti-
natario del servicio, sino la informacion que este aloja, debatiéndose si tal hipotesis encaja o no en la refe-
rida previsién normativa!'. No obstante, en mi opinion tal debate ha quedado zanjado por el TJ al declarar
que la exencion «se aplica al operador de un mercado electronico cuando éste no desempefie un papel acti-
vo que le permita adquirir conocimiento o control de los datos almacenados» (Sentencia L ’Oreal-eBay'?).

a) El servicio de optimizacion de la presentacion de las ofertas de venta o la promocion de tales
ofertas

13. El Tribunal de Justicia ha considerado que el titular de una plataforma de comercio electro-
nico desarrolla un papel activo cuando «presta una asistencia consistente, entre otras cosas, en optimizar
la presentacion de las ofertas de venta en cuestion o en promover tales ofertas». En tales situaciones
«cabe considerar que no ha ocupado una posicion neutra entre el cliente vendedor correspondiente y
los potenciales compradores, sino que ha desempefiado un papel activo que le permite adquirir conoci-
miento o control de los datos relativos a esas ofertas. De este modo y por lo que se refiere a esos datos,
tal operador no puede acogerse a la excepcidon en materia de responsabilidad prevista por el articulo 14
de la Directiva 2000/3 1»".

14. La aplicacion de este criterio por parte de los tribunales nacionales de los Estados miembros
no siempre ha sido uniforme'. Asi, por ejemplo, la Ordonnance n. 2017/59485 del Tribunal de grande
instance de Paris de 21 de noviembre de 2017'%, considero6 que existia un papel activo del operador de la
plataforma, en la medida en que jerarquizaba las ofertas y permitia a algunos vendedores darles una ma-
yor visibilizacion. Ademas, también valor6é como una muestra del control y papel activo del responsable
de la plataforma, la existencia de una politica de proteccion de los derechos de propiedad industrial en
virtud de la cual se reservaba la facultad de retirar productos infractores de derechos ajenos. A su vez,

19 Apd. 115. De manera paralela, sentencias 23 marzo 2010, Google France y Google, C236/08 a C238/08, EU:C:2010:159,
apdo. 57,y 15 diciembre 2011, Frisdranken, C119/10, EU:C:2011:837, apd. 29: «crear las condiciones técnicas necesarias para
que pueda utilizarse un signo y recibir una remuneracion por este servicio no significa que el propio prestador del servicio haga
uso del signoy.

"En contra: Recomendation CM/Rec (2018) the Committee of Ministers to member States on the roles and responsibilities of
internet intermediaries, apdos. 1.3.3, E. ARROYO AMAYUELAS, «La responsabilidad de los intermediarios en internet ;puertos se-
guros a prueba de futuro?», CDT, Vol. 12, n.1 (2020), pp. 820-821. A favor: I. ANTON JUAREZ, «Infraccion de un derecho de marca
en plataformas de ecommerce: la actuacion de la plataforma y el impacto en su responsabilidady, CDT Vol. 12 n. 2 (2020), p. 68.

12 C-324/09, EU:C:2011:474, apd. 6 de la parte declarativa. Para un comentario de la sentencia: F. CarBAJO CASCON, «Pro-
blemas de distribucion, marcas y responsabilidad indirecta de intermediarios en plataformas de agregacion de comercio elec-
tronico», Red, N.° 10, 2012, p. 161 ss.

13 STJ de 12 de julio de 2011, L’Oreal-eBay , C-324/09, EU:C:2011:474, apd. 116.

14 Para una exposicion mas detenida: C. ULLrICH, Unlawful Content Online, Baden-Baden, Nomos, 2021, pp. 170 ss.

15 https://justice.pappers.fr/decision/576243174731030fd34caede06 12aae2
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la sentencia del Landgericht de Berlin de 26 de enero de 2016 (16 O 103/14)'¢ entendid que el operador
del marketplace intervenia activamente porque usaba un algoritmo que seleccionaba determinadas ima-
genes de los productos ofrecidos por terceros. En cambio, la Sentencia del Landgericht de Stuttgart de 5
de junio de 2018 (17 O 928/13)"" considera que no existe papel activo del operador del marketplace por
el mero hecho de ofrecer distintas versiones lingliisticas de las paginas con los detalles de los productos
comercializados, asi como un programa de proteccion del comprador.

15. Por su parte, en la doctrina se han indicado como elementos que pueden implicar la partici-
pacion activa del operador de la plataforma en la optimizacion de la presentacion de las ofertas de venta
de terceros, el servicio de priorizacion publicitaria (de tal modo que las ofertas de quienes lo contratan
aparecen en los primeros puestos de las busquedas que se hacen en la plataforma), la inclusion de un
producto ajeno como producto recomendado por la plataforma, o la implementacion de mecanismos de
clasificacion de productos segtn la valoracion de los clientes y la utilizacion de los resultados para la
presentacion de los productos!®.

b) El servicio de almacenamiento y envio de los productos comercializados en la plataforma

16. Una de las cuestiones conflictivas en relacion con el papel neutral o activo de los operadores
de las plataformas es determinar si constituye un papel activo la prestacion del servicio de almacena-
miento y envio de productos por estos operadores (directamente o por medio de empresas de su grupo)
a los terceros que usan la plataforma para comercializar sus productos. El debate generado a este propo-
sito ha dado lugar a varios pronunciamientos del Tribunal de Justicia. En ellos el tribunal no se ha cen-
trado tanto en determinar si hay o no un papel activo de la plataforma, y por lo tanto en establecer si es
aplicable o no el puerto seguro, cuanto en establecer si la prestacion de los servicios de almacenamiento
y envio de los productos puede hacer que se considere los productos son, en realidad, comercializados
por la plataforma y, en consecuencia, si esta es responsable por las vulneraciones de derechos de propie-
dad industrial (y mas en concreto por las infracciones de marca).

17. El primer asunto en el que se planteo esta cuestion al TJ fue el resuelto por la Sentencia de 2
de abril del 2020, Coty", en el que se le pidio al Tribunal que determinara si una plataforma de comercio
electronico que almacena productos de los vendedores encaja en la disposicion del Reglamento (UE)
2017/1001 sobre la marca de la Union Europea [art. 9.3.b)], segtin la cual el titular de una marca puede
prohibir ofrecer productos infractores de marca, comercializarlos o almacenarlo con dichos fines.

18. E1 Abogado General en sus conclusiones® propuso al TJ que declarase que una persona no
almacena para un tercero (vendedor) productos que infringen un derecho de marca con el fin de ofre-
cerlos o comercializarlos, cuando, sin tener conocimiento de dicha infraccidn, no es ella misma, sino
solo el tercero, el que pretende ofrecer o comercializar los productos. Pero «si esa persona se involucra
activamente en la distribucion de dichos productos en el marco de un programa con las caracteristicas
del denominado “Logistica de Amazon”, al que se acoge el vendedor, puede entenderse que almacena
esos productos con el fin de ofrecerlos o comercializarlos»?!.

19. No obstante, el TJ no sigui6 este planteamiento y en el fallo de su Sentencia declara que «una
persona que tiene en deposito por cuenta de un tercero productos que infringen un derecho de marca, sin

16 Multimedia und Recht 2016, 624.

7 GRUR-RS 2018, 20582.

18 G. MINERO ALEJANDRE, «;Responsabilidad de Amazon por las ventas concertadas por terceros en su marketplace?» ,
Revista CESCO, N.°37/2021, p. 39.

1 C-567/18, EU:C:2020:267.

2 EU:C:2019:1031.

2! Parte final de las conclusiones.
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tener conocimiento de esta infraccion, no almacena estos productos con el fin de ofrecerlos o comercia-
lizarlos (...) cuando no persigue ella misma estos fines». Esta lectura mas restrictiva del TJ se justifica
porque la cuestion prejudicial que se le formuld se referia unicamente a casos en que el operador no tiene
conocimiento de que los productos infringen el derecho de marca y, ademas, no es el operador sino el ter-
cero el que pretende ofrecer o comercializar los productos. Y aunque el Abogado General tiene en cuenta
también los supuestos en que el operador principal de la plataforma y el prestador de servicios de almace-
namiento de las mercancias se involucran activamente en la comercializacion, el TJ se cifie estrictamente
a los presupuestos presentados por el tribunal aleman remitente y no entra a analizar si la implicacion
activa de los operadores de la plataforma implica actividad propia de comercializacion y en qué casos.

20. El problema del almacenamiento y envio de los productos por parte del operador de la pla-
taforma de comercio electronico volvio a plantearsele al Tribunal de Justicia en el asunto resuelto por su
Sentencia de la Gran Sala de 22 de diciembre de 2022, Christian Louboutin- Amazon??.

21. Lo que se le pregunta al TJ en este asunto es si una plataforma de comercio electrénico
en la que un tercero vende productos infractores de marca, realiza un uso de dichas marcas, cuando
los anuncios de los terceros que incluyen la marca ajena se publican de manera uniforme y simulta-
nea a las propias ofertas de la plataforma, sin distinguirlas en funcion de su procedencia, incluyendo
la plataforma en estos anuncios su propio logotipo de distribuidor de renombre y, ademas, cuando la
plataforma ofrece a los terceros vendedores servicios complementarios de almacenamiento y envio de
los productos puestos en venta en su plataforma, informando a los potenciales adquirentes de que se
encargara de tales actividades.

22. Pues bien, asi como en el anterior caso el Abogado General adopté una interpretacion
amplia favorable a la responsabilidad de la plataforma y el Tribunal de Justicia siguié una tesis mas
restrictiva, en este nuevo asunto sucede exactamente lo contrario. En efecto, en sus Conclusiones? el
Abogado General consider6 que debia aplicarse la doctrina de la Sentencia de 2 de abril del 2020, Coty.
No obstante, el TJ declaré que puede considerarse que el operador de un sitio de Internet de venta en
linea que integra, ademas de sus propias ofertas de venta, un mercado electronico utiliza ¢l mismo un
signo idéntico a una marca de la Unidn ajena, para productos idénticos a aquellos para los que esta
registrada la marca, cuando terceros vendedores ofrecen para su venta en dicho mercado, sin el con-
sentimiento del titular de la marca, tales productos provistos de ese signo, si un usuario normalmente
informado y razonablemente atento de ese sitio establece un vinculo entre los servicios de ese operador
y el signo en cuestion.

23. Segun el TJ, esto ocurre, «en particular, cuando, habida cuenta de todos los elementos que
caracterizan la situacion, ese usuario podria tener la impresion de que es ese operador quien comercia-
liza, él mismo, en su propio nombre y por cuenta propia, los productos provistos de ese signo»*. Y es
pertinente a este respecto que dicho operador: a) utilice un modo de presentacion uniforme de las ofertas
publicadas en su sitio de Internet, mostrando al mismo tiempo los anuncios de los productos que vende
en su nombre y por cuenta propia y los de los productos ofrecidos por terceros vendedores en dicho
mercado; b) incluya su propio logotipo de distribuidor de renombre en todos esos anuncios y ¢) ofrezca
a los terceros vendedores, en el marco de la comercializacidén de los productos provistos del signo en
cuestion, servicios complementarios consistentes, en particular, en el almacenamiento y el envio de
dichos productos.

22.C148/21 y C184/21, EU:C:2022:1016. Para un comentario y juicio critico positivo sobre la sentencia: I. ANTON JUAREZ,
«Amazon. ;Un litigio mas sobre la responsabilidad de las plataformas digitales en el uso de una marca?», CDT 2023, Vol. 15,
n. 2, pp.1016-1027.

B EU:C:2022:422.

2 Apd. 54.
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24, De este modo, aunque es verdad que el TJ deja en manos de los tribunales nacionales la
determinacion de la existencia o no de un acto de infraccion por parte del operador de la plataforma,
no es menos cierto que el Tribunal admite que el ofrecimiento de servicios complementarios como el
almacenamiento y envio de los productos, sin ser determinante por si solo, si es un elemento que puede
tenerse en cuenta.

25. Por lo demas, aunque la interpretacion del TJ se sienta en relacion con un caso de marcas,
es perfectamente aplicable a supuestos en que se produce la infraccion de otros derechos de propiedad
industrial®.

3. El conocimiento de la infraccion por parte del operador de la plataforma

26. La aplicacion del puerto seguro de la DCE no solo se basa en la necesidad de que el inter-
mediario adopte un papel pasivo o neutral. Es necesario ademds que no tenga conocimiento de que los
productos que se comercializan en la plataforma sean ilicitos (en nuestro caso, infractores de derechos
de propiedad industrial). Como ha declarado el TJ*, «el prestador de tal servicio no puede ser consi-
derado responsable de los datos almacenados a peticion del destinatario, a menos que, tras llegar a su
conocimiento, gracias a la informacién recibida de un perjudicado o de otro modo, la ilicitud de estos
datos o de las actividades del destinatario, no actie con prontitud para retirar los datos o hacer que el
acceso a ellos sea imposible». En consecuencia, aplicando estos principios a los operadores de mercados
electronicos -como ha hecho el TJ en la posterior Sentencia de 12 de julio de 2011, L Oreal-eBay-, aun-
que el operador del mercado electronico haya tenido un papel neutral, no sera de aplicacion la exencidon
de responsabilidad «cuando haya tenido conocimiento de hechos o circunstancias a partir de los cuales
un operador econdmico diligente hubiera debido constatar el caracter ilicito de las ofertas de venta en
cuestion y, en caso de adquirir tal conocimiento, no haya actuado con prontitud»?’.

27. El conocimiento por parte del operador del marketplace del caracter ilicito de la informacion
alojada puede adquirirse de cualquier modo, lo que engloba «tanto la hipotesis de que el operador de un
mercado electronico descubra la existencia de una actividad o informacion ilicitas como consecuencia
de una investigacion realizada por su propia iniciativa como la hipotesis de que le sea notificada la
existencia de este tipo de actividad o informacion»*.

28. En todo caso, en relacion con las investigaciones realizadas por propia iniciativa del ope-
rador del marketplace debe tenerse en cuenta que la DCE -al igual que hace ahora la DSA- prohibia
a los Estados miembros imponer a los prestadores de servicios una obligacion general de supervisar
los datos transmitidos o almacenados, asi como una obligacion general de realizar busquedas activas
de hechos o circunstancias que indiquen actividades ilicitas (art 15 DCE). Y a propésito de las notifi-
caciones de terceros en la DCE el TJ aclar6é que el mero hecho de recibir una notificacién no debe dar
lugar, de modo automatico a la no aplicacion del puerto seguro, porque la notificacion «puede resultar
excesivamente imprecisa o no encontrarse suficientemente fundamentada». Por eso, las notificaciones
han de ser valoradas por los tribunales nacionales «para apreciar, habida cuenta de la informacion
que se ha comunicado de este modo al operador, si éste tenia realmente conocimiento de hechos o
circunstancias a partir de los cuales un operador econémico diligente hubiera debido constatar ese
caracter iliciton®.

% Es muy significativa, por ejemplo, la sentencia del Landgericht Diisseldorf de 22.8.2023 (14C O 67/23, DE:LGD:2023:
0822.14C.067.23.00) en la que se hizo responsable a la plataforma Amazon por la comercializacion en ella por parte de tercero
de unas lamparas que incorporaban un diseflo industrial que se entendid lesivo de un derecho previo.

26 Sentencia de 23 de marzo de 2010, Google France, C-236/08, apd. 109.

2 Apd. 124.

2 STJ 12 julio 2011, L’ Oreal-eBay, apd. 122.

2 STJ 12 julio 2011, L’Oreal-eBay, apd. 122.
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II1. La evolucion hacia una mayor responsabilizacion de las plataformas en linea: el reglamento
de servicios digitales

1. El fomento de la autorregulacion y el régimen especial de los prestadores de servicios para com-
partir contenidos en linea

29. La Unioén Europea ha insistido en los ultimos afios en el fomento de una implicacion cada
vez mayor de los intermediarios en la lucha contra el comercio de productos ilicitos.

30. Este fenomeno se ha materializado, en primer lugar, en el fomento de la autorregulacion, de
modo que los operadores de las plataformas asuman voluntariamente mayores obligaciones de control
y monitorizacion. Destaca a este respecto el Memorandum of Understanding on the sale of counterfeit
goods, cuya version actual es de 2016, memorando impulsado por la Comision Europea.

31. Ademas de este fomento de la autorregulacion, la tendencia hacia una mayor responsabili-
zacion de las plataformas en linea se ha ido apreciando en diferentes comunicaciones® y recomendacio-
nes de la UE?! y ha acabado dando lugar a dos importantes reformas legislativas, la primera de ambito
sectorial y referida tinicamente a la propiedad intelectual, y la segunda, de &mbito general, aplicable ya
a los derechos de propiedad industrial.

32. En efecto, la Directiva (UE) 2019/790 sobre los derechos de autor y derechos afines en el
mercado unico digital ha creado un nuevo tipo de prestadores de servicios de la sociedad de la infor-
macion, los denominados «prestadores de servicios para compartir contenidos en linea», a los que ha
excluido del puerto seguro por los contenidos ajenos alojados (previsto inicialmente en la DCE y ahora
en la DSA) en relacion con los actos de comunicacion o de puesta a disposicion del puablico de obras pro-
tegidas por derechos de autor u otras prestaciones protegidas que hayan sido cargadas por sus usuarios.
Por el contrario, estos prestadores solo podran ampararse en un nuevo puerto seguro, mucho mas débil,
introducido por la propia Directiva (UE) 2019/790 (art. 17.4) segtin el cual, no responderan por dichos
actos cuando: a) hayan hecho los mayores esfuerzos por obtener una autorizacion, b) hayan hecho, de
acuerdo con normas sectoriales estrictas de diligencia profesional, los mayores esfuerzos por garantizar
la indisponibilidad de obras y otras prestaciones especificas respecto de las cuales los titulares de de-
rechos les hayan facilitado la informacion pertinente y necesaria, y en cualquier caso ¢) hayan actuado
de modo expeditivo al recibir una notificacion suficientemente motivada de los titulares de derechos,
para inhabilitar el acceso a las obras u otras prestaciones notificadas o para retirarlas de sus sitios web, y
hayan hecho los mayores esfuerzos por evitar que se carguen en el futuro. Se pone de manifiesto, asi, la
mayor responsabilidad que asumen este tipo de operadores, sin que proceda en este momento un estudio
mas detenido de este régimen3?, toda vez que no se aplica a los operadores de mercados electronicos, que
no son considerados «prestadores de servicios para compartir contenidos en lineay», como expresamente
dispone el art. 2.6 de la Directiva (UE) 2019/790.

3 Es el caso de la Comunicaciones de la Comision «Un sistema equilibrado de garantia de cumplimiento en materia de
propiedad intelectual en respuesta a los retos sociales actuales» 29.112017 [COM(2017) 707 final]; «Las plataformas en linea y
el mercado unico digital», 25.5.2016 [COM (2016) 288], «Un mercado unico digital conectado para todos», 10.5.2017 [COM
(2017) 228] y «Lucha contra el contenido ilicito en linea Hacia una mayor responsabilizacion de las plataformas en linea»
[COM/2017/0555 final, 28.9.2017].

31 Recomendacion sobre las medidas destinadas a luchar, de manera eficaz, contra los contenidos ilicitos en linea, 1.3.2018
[C(2018) 1177 final].

32 Para un analisis de esta normativa: M. PEGUERA PocH, «La exoneracion de responsabilidad por infraccion directa en la
Directiva de Derechos de autor en el mercado unico digital», ADI, 39, 2018-2019, pp. 229-249.
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2. El Reglamento de Servicios Digitales
A) Consideraciones generales y ambito de aplicacion

33. Frente al caracter sectorial de la Directiva (UE) 2019/790, la normativa del Reglamento de
Servicios Digitales o0 DSA), tiene cardcter general, aplicandose también a los operadores de mercados en
linea y refiriéndose a todo tipo de responsabilidad (y, por lo tanto, también a la derivada de la infraccion
de derechos de propiedad industrial)®*.

34. La DSA establece una regulacion en distintas capas. Asi, junto a una serie de obligaciones
para todos los prestadores de servicios intermediarios, sienta otras obligaciones especificas para los
prestadores de servicios de alojamiento de datos, y otras ain mas concretas para los prestadores de pla-
taforma en linea. Y, finalmente, presta especial atencion a las plataformas y los motores de basqueda en
linea de muy gran tamafo.

35. Por lo tanto, la DSA se ocupa de manera muy destacada de las plataformas en linea, lo que
supone una importante diferencia con la DCE, donde no se hace mencion expresa a ellas. Y dentro del
concepto de plataformas en linea encajan las de comercio electrénico, toda vez que dicho concepto se
define (art. 3.i) como «un servicio de alojamiento de datos que, a peticion de un destinatario del servi-
cio, almacena y difunde informacion al publico, salvo que esa actividad sea una caracteristica menor
y puramente auxiliar de otro servicio o una funcionalidad menor del servicio principal y que no pueda
utilizarse sin ese otro servicio por razones objetivas y técnicas, y que la integracion de la caracteristica
o funcionalidad en el otro servicio no sea un medio para eludir la aplicabilidad del presente Reglamen-
to». Y, como se reconoce en el considerando 13, esta definicién engloba, entre otras plataformas, «las
plataformas en linea que permiten a los consumidores celebrar contratos a distancia con comerciantes.

36. La DSA sigue el criterio del lugar de destino en vez del lugar de origen, de modo que se
aplica solo a las plataformas -y demas servicios de intermediacion- que presten servicios a destinatarios
que tengan su lugar de establecimiento o estén situados en la Unidn, con independencia de cuél sea el
lugar de establecimiento de los prestadores de dichos servicios intermediarios (art. 2.1).

B) El nuevo régimen juridico de los puertos seguros

37. Una de las grandes novedades de la DSA es el establecimiento de un marco para la exencion
condicionada de responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios, recogido en el capitulo
segundo, que viene a sustituir a los preceptos sobre la materia contenidos en la DCE (asi como a las nor-
mativas nacionales que los incorporaban). Con todo, esta nueva regulacion de la DSA toma como base
la de la DCE, incorporando expresamente a la normativa algunos de los desarrollos e interpretaciones
realizados por el TJ.

38. La exoneracion de responsabilidad de los prestadores del servicio de alojamiento de datos
(aplicable a las plataformas en linea) se contiene en el articulo 6 DSA, cuyo contenido es muy similar al
del art. 14 DCE, de modo que también se fija el conocimiento y el control por parte del prestador como
elementos clave de los que depende la aplicacion o no de la exencidn. Y en ese mismo sentido, la DSA
se hace eco de la jurisprudencia del TJ sobre el necesario papel neutral del intermediario, al afirmar
en el considerando 19 que «las exenciones de responsabilidad establecidas en el presente Reglamento
no deben aplicarse cuando, en lugar de limitarse a la prestacion neutra de los servicios mediante un

3 Con la DSA ha quedado arrumbada la posibilidad de intentar extraer de la Directiva 2019/740 elementos interpretativos
para superar la regulacion de la DCE, Vid. E. Treppoz, «La propriete intellectuell est-elle de retour sur les plateformes?», en X.
DeLpecH (Dir.), L’émergence d’un droit des plateformes, Paris, Dalloz, 2021, p. 158 ss.
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tratamiento meramente técnico y automatico de la informacion proporcionada por el destinatario del
servicio, el prestador de servicios intermediarios desempefie un papel activo de tal indole que le confiera
conocimiento de dicha informacion o control sobre ellay®.

39. Sobre esa base, y por lo que respecta al conocimiento, el art. 6.1 DSA dispone que la exencion
opera cuando el intermediario (en nuestro caso el operador del marketplace) «a) no tenga conocimiento
efectivo de una actividad ilicita o de un contenido ilicito y, en lo que se refiere a solicitudes de indem-
nizacion por dafios y perjuicios, no sea consciente de hechos o circunstancias que pongan de manifiesto
la actividad ilicita o el contenido ilicito, o b) en cuanto tenga conocimiento o sea consciente de ello, el
prestador de servicios actiie con prontitud para retirar el contenido ilicito o bloquear el acceso a este».

40. El reglamento deja claro ahora que el conocimiento ha de ser un conocimiento especifico y
concreto®®, aunque no lo hace en la parte normativa sino en su considerando 22, cuando afirma que no
cabe entender que el prestador de servicio obtenga conocimiento efectivo o consciencia de la actividad
o contenido ilicitos «por el mero hecho de que el prestador sea consciente, de manera general, de que
su servicio también se utiliza para almacenar contenidos ilicitos. Ademas, el hecho de que el prestador
indexe automaticamente la informacion cargada en su servicio, tenga una funcion de busqueda y reco-
miende informacion basandose en los perfiles o preferencias de los destinatarios del servicio no es moti-
vo suficiente para considerar que dicho prestador tenga un conocimiento “especifico” de las actividades
ilegales llevadas a cabo en esa plataforma o de los contenidos ilicitos almacenados en ellay.

41. El conocimiento de la ilicitud se puede adquirir a raiz de una comunicacion de una autoridad
judicial o administrativa de un Estado miembro, que pueden dictar 6rdenes de actuacion contra conteni-
dos ilicitos (art. 9). Pero también como consecuencia de la notificacion de un tercero o como resultado
de una busqueda realizada de oficio por el operador del marketplace.

42. La DSA presta especial atencion a las notificaciones de terceros, y en tal sentido una de las
principales novedades del nuevo régimen es la introduccion de la obligatoriedad de los mecanismos de
notificacion y accion para los prestadores de servicios de alojamiento de datos (art. 16). Se dispone, asi,
que estos prestadores estableceran mecanismos que permitan que cualquier persona fisica o entidad que
considere que un contenido concreto es ilicito se lo pueda notificar. Dichos mecanismos seran exclusi-
vamente electronicos y de facil acceso y manejo. Ademads, los mecanismos seran de tal naturaleza que
faciliten el envio de notificaciones suficientemente precisas y adecuadamente fundamentadas, lo cual es
necesario, como se indica en el considerando 22 de la DSA, «para que un operador economico diligente,
de manera razonable, pueda detectar y evaluar el contenido presuntamente ilicito y, en su caso, actuar
contra él». La importancia de estos mecanismos reside en que las notificaciones que se realicen por medio
de ellos se considerara que proporcionan al intermediario (en nuestro caso al operador del marketplace)
un conocimiento efectivo o le permiten ser consciente de la ilicitud del contenido alojado (en nuestro
caso, de la infraccion del correspondiente derecho de propiedad industrial de que se trate), siempre que
las notificaciones «permitan a un prestador diligente de servicios de alojamiento de datos determinar, sin
un examen juridico detallado, que la informacion o la actividad pertinentes son ilicitas» (art. 16.3).

43. Si bien los referidos mecanismos de notificacion pueden ser empleados por cualquier terce-
ro, la DSA crea la figura de los alertadores fiables (art. 22) y les otorga especial relevancia en relacion
con las plataformas en linea. Asi, estos alertadores son entidades que, ademas de poseer conocimientos y
competencias especificos para detectar, identificar y notificar contenidos ilicitos, no dependen de ningtin

3% En todo caso, como afirma E. R. ResteLLI (Le piattaforme digitali, Milano, Giuffre, 2022, p. 82) una cosa es el cono-
cimiento efectivo de la ilicitud del contenido y otra el papel activo del intermediario, papel activo que impide tout court la
aplicacion del beneficio de la irresponsabilidad.

35 Esto supone dar un paso en relacion con lo dispuesto en el art. 14 DCE, como acertadamente reconoce Z. KrOKIDA, In-
ternet Service Provider Liability for Copyright and Trade Mark infringement, Oxford, Hart, 2022, p. 160.
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prestador de plataformas en linea, realizan sus actividades con el fin de enviar notificaciones de manera
diligente, precisa y objetiva y, ademas, han sido reconocidas como tales alertadores fiables por parte de
un Estado miembro (en particular por el coordinador de servicios digitales que la DSA exige nombrar
a cada Estado)*. Una vez concedida a una entidad la condicion de alertador fiable, deben considerarla
como tal todos los prestadores de plataformas en linea incluidos en el ambito de aplicacion de la DSA,
prestadores que adoptaran las medidas técnicas y organizativas necesarias para asegurarse de que se
otorgue prioridad a las notificaciones enviadas por los alertadores fiables, dentro de su ambito de espe-
cialidad y de que se tramiten y resuelvan sin dilacion indebida.

44. Por lo que respecta a las busquedas que pueden realizar de oficio las plataformas en linea
para localizar contenidos ilicitos (como infracciones de derechos de propiedad industrial la DSA, al
igual que hacia la DCE, dispone (art. 8), que «no se impondra a los prestadores de servicios intermedia-
rios ninguna obligacion general de monitorizar la informacion que transmitan o almacenen, ni de buscar
activamente hechos o circunstancias que indiquen la existencia de actividades ilicitas». Sin embargo,
aunque no exista una obligacion legal de monitorizacion o busqueda activa nada impide que los inter-
mediarios la realicen de forma voluntaria. De hecho, ya en su Comunicacion de 2017 titulada «Lucha
contra el contenido ilicito en linea. Hacia una mayor responsabilizacion de las plataformas en linea»?’,
la Comisioén Europea fomentaba la adopcion por las plataformas de medidas proactivas para detectar y
retirar los contenidos ilicitos, como las tecnologias de deteccién automatica y de filtrado. Para ello, y
para evitar las reticencias que estaban mostrando algunas plataformas, al considerar que la implantacion
de estos sistemas de deteccion podria hacer que se entendiera que adoptan un papel activo contrario a
la aplicacion del puerto seguro, se ha incorporado en la DSA (art. 7) la llamada clausula del buen sa-
maritano, segun la cual, no se considerara que los prestadores de servicios intermediarios no retinen las
condiciones para acogerse a las exenciones de responsabilidad «por la tnica razéon de que realicen, de
buena fe y de modo diligente, investigaciones por iniciativa propia de forma voluntaria, o adopten medi-
das con el fin de detectar, identificar y retirar contenidos ilicitos, o bloquear el acceso a estos, o adoptar
las medidas necesarias para cumplir los requisitos del Derecho de la Unidn y del Derecho nacional en
cumplimiento del Derecho de la Uniony.

45. En todo caso, y como se recuerda en el considerando 30 de la DSA, la ausencia de una obli-
gacion general «no afecta a las obligaciones de monitorizacion en un caso especifico y, en particular, no
afecta a las ordenes de las autoridades nacionales de conformidad con el Derecho nacional, en cumpli-
miento del Derecho de la Union, conforme a la interpretacion del Tribunal de Justicia de la Union Euro-
pea» y de conformidad con las condiciones establecidas en el Reglamento; érdenes que pueden implicar
la obligacion, no solo de suprimir datos infractores de un derecho de propiedad industrial o intelectual,
sino también los datos almacenados cuyo contenido sea idéntico al de una informacion declarada ilicita
con anterioridad, asi como la obligacion de bloquear el acceso a ellos, sea quien fuere el autor de la so-
licitud de almacenamiento de tales datos (STJ de 3 de octubre de 2019, Glawischnig®).

46. Por lo demas, cuando el prestador del servicio de alojamiento de datos considere que una
determinada informacion o contenido alojado es ilicito (ya sea a raiz de una notificacion, ya como con-
secuencia de una busqueda de oficio) podra retirar el contenido ilicito o bloquear el acceso a este (y si
no lo hace no podra ampararse en la exencion de responsabilidad del art 6 DSA). Es mas, en el caso
especifico de las plataformas en linea, y segun el art. 23.1 DSA, los prestadores suspenderan, durante un
periodo razonable y después de haber realizado una advertencia previa, la prestacion de sus servicios a
quienes proporcionen con frecuencia contenidos manifiestamente ilicitos (del mismo modo que podran
suspender el tratamiento de notificaciones y reclamaciones presentadas por quienes hayan enviado con
frecuencia otras previas manifiestamente infundadas).

3 El listado de los reconocidos puede verse en https:/digital-strategy.ec.europa.eu/es/policies/trusted-flaggers-under-dsa
37 COM/2017/0555 final, 28.9.2017.
3% C-18/18 EU:C:2019:821, apdo. 37.
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47. Ahora bien, todas estas decisiones se sujetan a una serie de cautelas y garantias, que se in-
tensifican cuando se trata de prestadores de plataformas en linea, de modo que los intermediarios han de
tener en cuenta los intereses de todos los implicados (titulares de derechos que se puedan ver infringidos
y usuarios de las plataformas), lo que obliga a una toma ponderada de decisiones, tras un sistema de
check and balances®.

48. Asi, entre otras medidas, la decision -que ha de comunicarse al destinatario del servicio (es
decir, al tercero que usa la plataforma para comercializar sus propios productos)- ha de estar motivada
de manera clara y especifica (art. 17), incluyendo, entre otros extremos una referencia al fundamento
juridico utilizado y explicaciones de por qué la informacion se considera contenido ilicito conforme a
tal fundamento, asi como la indicacion de si el contenido que se considera ilicito ha sido detectado por
sistemas de filtrado automatico por medio de inteligencia artificial.

49. En esa misma linea, se pretende luchar contra el fenomeno del overblocking, que se produce
cuando las plataformas retiran, automaticamente y sin ulteriores consideraciones, todos los contenidos
en relacion con los que reciben notificaciones o de los que sospechan que pueden ser infractores, lo que
puede provocar retiradas injustificadas fruto de denuncias abusivas o temerarias por parte de terceros.
Por ello, los afectados -tanto los destinatarios del servicio como los que hayan presentado una notifica-
cion- podran acudir a un sistema interno de gestion de reclamaciones frente a la decision adoptada por
la plataforma en linea, sistema con el que éstas han de contar obligatoriamente (art. 20)*, pudiéndose
acudir con posterioridad a cualquier 6rgano de resolucion extrajudicial de litigios certificado por el coor-
dinador de servicios digitales del Estado miembro en el que esté establecido (art. 21), asi como acudir
a un o6rgano jurisdiccional de conformidad con el Derecho aplicable. No obstante, estos mecanismos
extrajudiciales se configuran como simples mediaciones, toda vez que expresamente se dispone que no
estaran facultados para imponer una resolucion del litigio vinculante a las partes.

50. Por lo demas, la mayor responsabilizacion de los operadores de plataformas también se ma-
nifiesta en la regulacion especifica que la DSA introduce en relacion con las plataformas de muy gran
tamafo (que son aquellas que tengan un promedio mensual de destinatarios del servicio activos en la
UE igual o superior a 45 millones y hayan sido designadas como tal por la Comision). Estas plataformas
detectaran, analizaran y evaluaran con diligencia cualquier riesgo sistémico en la Union que se derive
del disefio o del funcionamiento de su servicio y los sistemas relacionados con este, incluidos los siste-
mas algoritmicos, o del uso que se haga de sus servicios (art. 34), riesgos entre los que se encuentran los
referidos a la difusion de contenido ilicito a través de sus servicios; y aplicaran medidas de reduccion de
riesgos razonables, proporcionadas y efectivas, adaptadas a los riesgos sistémicos especificos detecta-
dos (art. 35), incluidos cambios en la velocidad en la gestion de las notificaciones recibidas y la rapida
retirada o bloqueo de los contenidos notificados.

51. El art. 6.2 DSA también dispone que no se aplicara el puerto seguro cuando el destinatario
del servicio acttie bajo la autoridad o el control del prestador del servicio de alojamiento de datos, por-
que, obviamente, en tal caso éste ultimo no tendra un papel neutro. Y en el considerando 23 se pone el
ejemplo del prestador de una plataforma en linea que permite a los consumidores celebrar contratos a
distancia con comerciantes determine el precio de los productos o servicios ofertados por el comercian-
te. Por lo demas, y aunque la DSA se refiere solo al control sobre el destinatario del servicio, tal como
ya hacia la DCE, debe recordarse que el TJ ha considerado que la exencion «se aplica al operador de un
mercado electronico cuando éste no desempefie un papel activo que le permita adquirir conocimiento o
control de los datos almacenadosy» (Sentencia L 'Oreal-eBay).

3 F. HormMANN-B. RAUE, «Enleitungy, en F. Hormann-B. Raue (Hrsg.), Digital Services Act, Baden-Baden, Nomos, 2023,
p. 36; B. RAUE, «Art. 23. Mabnahmen und Schutz vor missbréulicher Verwendungy, en F. Hormann-B. Rauk (Hrsg.), Digital
Services Act, Baden-Baden, Nomos, 2023, p. 410.

40 Salvo que se trate de microempresas o pequefias empresas (arts. 19 y 20).
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52. Finalmente, el art. 6.3 de la DSA introduce un nuevo supuesto en el que no se aplicara la
exencion de responsabilidad. Se trata, no obstante, de un supuesto con un ambito de aplicacion muy
especifico, pues solo se refiere a los operadores de plataformas en linea y mas concretamente cuando se
trata de plataformas «que permitan que los consumidores celebren contratos a distancia con consumido-
res». Y, ademas, la no aplicacion de la exencioén no tiene caracter general, sino que solo se refiere «a la
responsabilidad, en virtud del Derecho en materia de proteccion de los consumidores». Sobre esa base,
el art. 6.3 DSA impide la aplicacion del puerto seguro cuando la plataforma «presente el elemento de
informacién concreto, o haga posible de otro modo la transaccion concreta de que se trate, de manera
que pueda inducir a un consumidor medio a creer que esa informacion, o el producto o servicio que sea
el objeto de la transaccion, se proporcione por la propia plataforma en linea o por un destinatario del
servicio que actue bajo su autoridad o control». Por lo tanto, se considera legalmente que en estos casos
el contenido se ofrece como propio por la plataforma y, en consecuencia, no procede la exencion.

53. En todo caso, pese al caracter tan limitado de esta disposicion*!, debe insistirse en que, cuan-
do un intermediario ofrezca el contenido ajeno como propio o de tal manera que se pueda creer que es
asi, no estara actuando con la neutralidad exigida y, por lo tanto, y de acuerdo con todo lo expuesto an-
teriormente, tampoco se podra aplicar la exencion. Piénsese, por ejemplo, en un empresario que en una
plataforma celebra contratos con otros empresarios, comercializando productos que infringen derechos
de marca. Si el prestador de la plataforma presenta los productos del primer empresario como propios,
haciendo creer a los empresarios adquirentes que es asi, el prestador respondera por infraccion de marca,
segun la jurisprudencia del TJ en la ya analizada sentencia Christian Louboutin- Amazon.

4 Lo destacan: A. MARTINEZ-NADAL, «Naturaleza (y responsabilidad) de las plataformas digitales: de la Directiva de co-
mercio electronico a la propuesta de Reglamento de Servicios Digitales», en A. MADRID PARRA-L. ALvaArRADO HERRERA (Dir.),
Derecho digital y nuevas tecnologias, Aranzadi, 2022, p. 406; y F. HOFMANN, «Art. 6», en F. HormanN-B. Raut (Hrsg.), Digital
Services Act, cit., p. 161.
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