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I. Introduccion

1. El presente asunto representa la mas re-
ciente peticion de decisidon prejudicial en la
serie de casos relativos a la publicidad me-
diante palabras clave en un motor de busque-
da en Internet.

2. Las partes del procedimiento principal
ofrecen un servicio de envio de flores. Las
sociedades demandantes en el procedimien-
to principal (en lo sucesivo, colectivamen-
te «Interflora») afirman que la demandada,
Marks & Spencer,” estd vulnerando la mar-
ca INTERFLORA,? esencialmente, al haber

1 — Lengua original: inglés

2 — El litigio principal contra el segundo demandado ha sido
objeto de arreglo extrajudicial, lo que ha dejado a Marks &
Spencer como unico demandado en el procedimiento.

3 — Interflora es titular de la marca registrada en el Reino Unido
n° 1329840 INTERFLORA respecto a diversos productos y
servicios de las clases 16, 31, 35, 38, 39, 41 y 42 del Arreglo
de Niza relativo a la Clasificacién Internacional de Produc-
tos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio
de 1957, en su version revisada y modificada. Entre ellos
se encuentran «plantas y flores naturales» (clase 31); «ser-
vicios de publicidad prestados a floristas» y «servicios de
informacion relativos a la venta de [...] flores» (clase 35), y
«reparto de flores» (clase 39). Interflora es, asimismo, titular
de la marca comunitaria n° 909838 INTERFLORA respecto
a diversos productos y servicios de las clases 16, 31, 35, 38,
39, 41 y 42, entre los que se encuentran «plantas y flores

naturales» (clase 31), «servicios de publicidad [...] presta-
dos a floristas» (clase 35), «transporte de flores» (clase 39) y
«servicios de informacién relativos a la venta de [...] flores»
(clase 42).
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adquirido diversas cadenas de caracteres que
se corresponden o asemejan a la marca como
palabras clave en el servicio de publicidad
AdWords, ofrecido por Google.

3. Las cuatro cuestiones prejudiciales pue-
den dividirse en dos grupos.

4. El primer grupo de cuestiones se refiere
a los derechos que se confieren a todas las
marcas. Las disposiciones relevantes se en-
cuentran en el articulo 5, apartado 1, de la Di-
rectiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de di-
ciembre de 1988, Primera Directiva relativa a
la aproximacion de las legislaciones de los Es-
tados miembros en materia de marcas,*y en
la correspondiente disposicién del articulo 9,
apartado 1, letra a), del Reglamento (CE)
n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de
1993, sobre la marca comunitaria.® Para este
grupo de cuestiones, las respuestas se pueden
encontrar en las sentencias dictadas en 2010
en el asunto Google France y Google, ® al que
siguieron BergSpechte, eis.de y Portakabin.’

4 — DOL40,p. 1.

5 — DOLI1Lp. 1

6 — Sentencia de 23 de marzo de 2010 (C-236/08 a C-238/08,
Rec. p. I-6963).

7 — Sentencia de 25 de marzo de 2010, BergSpechte (C-278/08);
auto de 26 de marzo de 2010, eis.de (C-91/09), y sentencia
de 8 de julio de 2010, Portakabin (C-558/08, Rec. p. I-6963).
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Dichos asuntos versaban sobre el «uso» por
parte de competidores, en servicios de publi-
cidad de motores de busqueda en Internet, de
signos idénticos a las marcas propiedad de los
demandantes. ®

5. Elsegundo grupo de cuestiones representa
la novedad de este asunto: se trata de cues-
tiones sobre la proteccion de marcas de re-
nombre. Respecto a esas marcas, los Estados
miembros pueden otorgar una proteccién
mds amplia con arreglo al articulo 5, aparta-
do 2, de la Directiva 89/104. Esta mayor pro-
teccion para las marcas de renombre,® que

8 — Véase la nota 27.

9 — Nota terminolégica: Tanto la Directiva 89/104 como el
Reglamento 40/94 mencionan, en la version inglesa, «trade
mark with a reputation», [N. del T.: en las versiones espafio-
las se utiliza «marca de renombre» y «marca notoriamente
conocida», respectivamente]. En las presentes conclusiones
utilizaré la expresion «marca notoriamente conocida» para
los casos en los que no se trate especificamente del contexto
del Derecho comunitario. En aras de la claridad, anadiré que
la Directiva 89/104 contiene una referencia al articulo 6 bis
del Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad
Industrial, que habla de marcas «notoriamente conocidas».
Por lo tanto, el articulo 16, apartado 2, del Acuerdo sobre los
ADPIC, al referirse al Convenio de Paris, habla también de
marcas notoriamente conocidas [véase el articulo 16, apar-
tado 2, del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, que
constituye el anexo 1C del Acuerdo por el que se establece la
Organizacién Mundial del Comercio, firmado en Marrakech
el 15 de abril 1994 y aprobado por Decisién del Consejo
94/800/CE, de 22 de diciembre de 1994, relativa a la cele-
braci6n en nombre de la Comunidad Europea, por lo que
respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos
resultantes de las negociaciones multilaterales de la
Ronda Uruguay (1986-1994) (DO L 336, p. 1), conocido
también como «Acuerdo sobre los ADPIC»]. En Estados
Unidos se utiliza la expresion «famous marks». Desde una
perspectiva general, véase Senftleben, M., The trademark
Tower of Babel: dilution concepts in international, US and
EC trademark law, International review of intellectual pro-
perty and competition law. Vol. 40 (2009), n° 1, pp. 45 a 77.
Asimismo, cabe senalar que las diferentes expresiones aludi-
das también difieren en cuanto a los requisitos que se exigen
para que una marca sea considerada como notoriamente
conocida.

también se prevé en el articulo 9, apartado 1,
letra c), del Reglamento 40/94 para las mar-
cas comunitarias, ha sido objeto de la juris-
prudencia del Tribunal de Justicia en menor
medida que la protecciéon mencionada en el
punto anterior. Los aspectos nuevos se refie-
ren a la proteccién de una marca de renombre
y a la cuestién de en qué circunstancias un
competidor difumina esa marca (dilucién por
difuminacién) u obtiene una ventaja desleal
de ella (parasitismo) cuando ese competidor
compra la palabra clave correspondiente en
un servicio de publicidad por Internet.

6. De hecho, la palabra «Interflora» tiene tres
funciones diferentes en este caso. En primer
lugar, es un término de biisqueda que puede
teclear cualquier internauta en un motor de
busqueda en Internet. En segundo lugar, es
una palabra clave que los anunciantes han
adquirido en un servicio de publicidad del
operador de un motor de bisqueda en In-
ternet para suscitar la presentacién de un
determinado anuncio. En tercer lugar, es un
simbolo significativo que ha sido registrado y
se utiliza como marca, denotando que ciertos

10 — Procede afiadir que la percepcién de qué sea una marca de
renombre puede variar entre los Estados miembros, a pesar
de los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia en
la sentencia de 14 de septiembre de 1999, General Motors,
(C-375/97, Rec. p. 1-5421), apartados 19 a 30; véanse las
conclusiones de la Abogado General Sharpston presenta-
das el 26 de junio de 2008 en el asunto en que recayé la
sentencia de 27 de noviembre de 2008, Intel Corporation
(C-252/07, Rec. p. 1-8823), punto 23.
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bienes y servicios tienen una tinica proceden-
cia comercial.

7. Cabe mencionar en este contexto que la
Comisidn ha criticado ciertos aspectos de la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia relati-
vos a las funciones de la marca diferentes de
la indicacién de la funcién original, al consi-
derarla errénea y problemética desde el punto
de vista de la seguridad juridica. Sin embargo,
podria parecer que sélo la funcién indicativa
del origen de los bienes y servicios tiene rele-
vancia para la aplicacion del articulo 5, apar-
tado 1, letra a), de la Directiva 89/104 en esta
cuestion prejudicial. Tampoco la interpreta-
cion del articulo 5, apartado 2, de la Directi-
va 89/104 parece conducir en este caso a una
proteccién excesivamente amplia de los inte-
reses del titular de la marca. Por este motivo,
no considero necesario seguir profundizando
en este aspecto.

8. Dicho esto, no se puede negar que el pro-
pio Tribunal de Justicia se encuentra en una
situaciéon harto complicada en cuanto a la
aceptabilidad de su jurisprudencia relativa
al articulo 5 de la Directiva 89/104, en vis-
ta de las criticas formuladas por numerosos
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autores y destacados jueces nacionales en
materia de marcas. "

9. Sin embargo, en mi opinion, estos proble-
mas se derivan en parte de la confusa redac-
cién del articulo 5 de la Directiva 89/104. Por
tanto, la situacion actual podria solucionarse
mds facilmente con medidas legislativas ade-
cuadas, en lugar de con una reorientacién de
la jurisprudencia, tal como muestra la evolu-
cién de la legislacion de los Estados Unidos
en materia de confusién de marcas.' Cabe
senalar que, en diciembre de 2010, la Co-
misién recibié un estudio relativo al funcio-
namiento general del sistema de marcas en

11 — De estos dltimos, véanse, por ejemplo, las peticiones de
decisién prejudicial de la Court of Appeal (England and
‘Wales) (Civil Division) en L'Oréal SA & Ors v Bellure NV
& Ors [2007] EWCA Civ 968 (10 de octubre de 2007) y de
la High Court of Justice (England and Wales) (Chancery
Division) en L'Oréal SA & Ors v EBay International AG &
Ors [2009] EWHC 1094 (Ch) (22 de mayo de 2009), y, en
particular, la sentencia de la Court of Appeal (England and
Wales) (Civil Division) a raiz de la respuesta del Tribunal
de Justicia L'Oréal y otros (C-487/07, Rec. p. I-5185), en
L'Oréal SA & Ors v Bellure NV & Ors [2010] EWCA Civ
535 (21 de mayo de 2010).

12 — En Estados Unidos, la proteccién frente a la confusién de
marcas se incorpord a la legislacién federal en materia de
marcas en 1995, mediante la Federal Trade Mark Dilution
Act, que anadié un nuevo articulo 45, letra c), a la Lanham
Act. Posteriormente, fue reformada por la Trademark Dilu-
tion Revision Act 2005; véase, por ejemplo, Long, C., The
political economy of trademark dilution, en Dinwoodie, G. y
Janis, M. (eds.), Trademark Law and Theory. A Handbook of
Contemporary Research, Edward Elgar, Cheltenham, 2008,
p. 132.
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Europa, y se espera que se den nuevos pasos
en este terreno.

II. Marco normativo

A. Directiva 89/104

10. El primer considerando de la exposicién
de motivos de la Directiva 89/104 es del si-
guiente tenor: ™

«Considerando que las legislaciones que
se aplican actualmente a las marcas en los
Estados miembros contienen disparidades
que pueden obstaculizar tanto la libre circu-
lacién de mercancias como la libre prestacién

13 — Tras una Comunicacién [«Derechos de propiedad indus-
trial: una estrategia para Europa, COM(2008) 465 final»], la
Comisién Europea encargé en 2009 al Max-Planck-Institut
fiir Immaterialgiiter- und Wettbewerbsrecht un estudio
sobre el funcionamiento general del sistema de marcas
en Europa. El informe final fue presentado a la Comisién
el 12 de diciembre de 2010. En el momento de redactar
estas conclusiones ain no se ha publicado; véase http://
ec.europa.eu/internal_market/indprop/index_en.htm.

14 — La Directiva 89/104 fue sustituida por la Directiva 2008/95/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre
de 2008, relativa a la aproximacién de las legislaciones de
los Estados miembros en materia de marcas (versién codifi-
cada) (DO L 299, p. 25), que entré en vigor el 28 de noviem-
bre de 2008. La redaccion del articulo 5, apartados 1y 2,
de la Directiva 2008/95 se corresponde en esencia con la
del articulo 5, apartados 1y 2, de la Directiva 89/104. Sin
embargo, teniendo en cuenta el momento en que sucedie-
ron los hechos, el litigio del procedimiento principal sigue
rigiéndose por la Directiva n® 89/104.

de los servicios y falsear las condiciones de
competencia en el mercado comun; que,
por tanto es necesario, con vistas al estable-
cimiento y al funcionamiento del mercado
interior, aproximar las legislaciones de los
Estados miembros;»

11. El noveno considerando de la exposicién
de motivos de la Directiva 89/104 es del si-
guiente tenor:

«Considerando que es fundamental, para fa-
cilitar la libre circulacién de productos y la
libre prestacion de servicios, facilitar que las
marcas registradas gocen en lo sucesivo de
la misma proteccién en las legislaciones de
todos los Estados miembros; sin perjuicio de
que los Estados miembros tengan la facultad
de conceder una protecciéon més amplia a las
marcas que hayan adquirido renombre.»

12. El décimo considerando de la exposicién
de motivos de la Directiva 89/104 es del si-
guiente tenor:

«Considerando que la proteccién conferida
por la marca registrada, cuyo fin es primor-
dialmente garantizar la funcién de origen de
la marca, es absoluta en caso de identidad en-
tre la marca y el signo y entre los productos o
servicios; que la proteccién cubre igualmen-
te los casos de similitud entre la marca y el
signo y entre los productos o servicios; que
es imprescindible interpretar la nocién de
similitud en relacién con el riesgo de confu-
sién; que el riesgo de confusidn, cuya apre-
ciacion depende de numerosos factores y, en
particular, del conocimiento de la marca en el
mercado, de la asociacién que puede hacerse
de ella con el signo utilizado o solicitado, del
grado de similitud entre la marca y el signo
y entre los productos o servicios designados,
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constituye la condicién especifica de la pro-
teccidn; que la regulacién de los medios de
prueba del riesgo de confusidén y, en particu-
lar, la carga de la prueba, corresponde a las
normas nacionales de procedimiento que no
son objeto de aproximacién por la presente
Directiva.»

13. El articulo 5 de la Directiva 89/104, bajo
el titulo «Derechos conferidos por la marca»,
dispone: * ¢

«1. La marca registrada confiere a su titular
un derecho exclusivo. El titular estara faculta-
do para prohibir a cualquier tercero el uso, sin
su consentimiento, en el trafico econémico:

a) de cualquier signo idéntico a la mar-
ca para productos o servicios idénticos
a aquellos para los que la marca esté
registrada;

b) de cualquier signo que, por ser idéntico
o similar a la marca y por ser idénticos o
similares los productos o servicios desig-
nados por la marca y el signo, implique

15 — En aras de la claridad, nétese que las versiones del ar-
ticulo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 en las distintas
lenguas difieren entre si; véase el andlisis del Tribunal de
Justicia en la sentencia General Motors, citada en la nota
10, apartado 20.

16 — Obsérvese que el articulo 4, apartados 3 y 4, de la Directiva
89/104, aplicable a la fase de registro de las marcas, con-
tiene disposiciones idénticas a las del articulo 5, apartados 1
y2.
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por parte del pablico un riesgo de confu-
sioén, que comprende el riesgo de asocia-
cién entre el signo y la marca.

2. Cualquier Estado miembro podré asimis-
mo disponer que el titular esté facultado para
prohibir a cualquier tercero el uso, sin su
consentimiento, en el trafico econdémico, de
cualquier signo idéntico o similar a la marca
para productos o servicios que no sean simi-
lares a aquéllos para los que esté registrada la
marca, cuando ésta goce de renombre en el
Estado miembro y con la utilizacién del signo
realizada sin justa causa se pretenda obtener
una ventaja desleal del caracter distintivo o
del renombre de la marca o se pueda causar
perjuicio a los mismos.

3. Podré en especial prohibirse, cuando se
cumplan las condiciones anunciadas en los
apartados 1y 2:

b) ofrecer productos, comercializarlos o al-
macenarlos con dichos fines y ofrecer o
prestar servicios con el signo;
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d) utilizar el signo en los documentos mer-
cantiles y la publicidad.

5. Los apartados 1 a 4 no afectan a las dis-
posiciones aplicables en un Estado miembro
relativas a la proteccion contra el uso de un
signo que tenga lugar con fines diversos a los
de distinguir los productos o servicios, cuan-
do con el uso de dicho signo realizado sin
justa causa se pretenda obtener un aprove-
chamiento indebido del cardcter distintivo o
del renombre de la marca o se pueda causar
perjuicio a los mismos.»

B. Reglamento n° 40/94

14. El séptimo considerando del Reglamento
n°® 40/94Y es, mutatis mutandis, idéntico al
décimo considerando de la exposicién de mo-
tivos de la Directiva 89/104. Los articulos 8,
apartado 5; 9y 12, apartado 1, del Reglamento
n° 40/94 se corresponden en esencia con los
articulos 4, apartado 4; 5y 6, apartado 1, de la
Directiva 89/104.

17 — El Reglamento n° 40/94 fue derogado por el Reglamento
(CE) n° 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009,
sobre la marca comunitaria (versién codificada) (DO L 78,
p- 1), que entré en vigor el 13 de abril de 2009. El texto del
articulo 9, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009 es idén-
tico al del articulo 9, apartado 1, del Reglamento n° 40/94.
Sin embargo, teniendo en cuenta el momento en que suce-
dieron los hechos, el litigio principal sigue rigiéndose por el
Reglamento n°® 40/94.

15. El articulo 9 («Derecho conferido por
la marca comunitaria») del Reglamento
n° 40/94 es del siguiente tenor:

«1. La marca comunitaria confiere a su ti-
tular un derecho exclusivo. El titular [estard]
habilitado para prohibir a cualquier tercero,
sin su consentimiento, el uso en el trafico
econdémico:

a) de cualquier signo idéntico a la marca
comunitaria, para productos o servicios
idénticos a aquéllos para los que la marca
esté registrada;

b) de cualquier signo que, por ser idéntico o
similar a la marca comunitaria y por ser
los productos o servicios protegidos por
la marca comunitaria y por el signo idén-
ticos o similares, implique un riesgo de
confusidén por parte del ptblico; el riesgo
de confusioén incluye el riesgo de asocia-
cién entre el signo y la marca;

¢) de cualquier signo idéntico o similar a
la marca comunitaria, para productos o
servicios que no sean similares a aquellos
para los cuales esté registrada la marca
comunitaria, si ésta fuera notoriamen-
te conocida en la Comunidad vy si el uso
sin justa causa del signo se aprovechara
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indebidamente del caricter distintivo o
de la notoriedad de la marca comunitaria
o fuere perjudicial para los mismos.

2. Podra en especial prohibirse, cuando se
cumplan las condiciones anunciadas en el
apartado 1:

b) ofrecer productos, comercializarlos o al-
macenarlos con dichos fines y ofrecer o
prestar servicios con el signo;

d) utilizar el signo en los documentos mer-
cantiles y la publicidad.»

III. El litigio principal y las cuestiones pre-
judiciales planteadas

A. El servicio de referenciacion «AdWords»

16. Google opera un motor de busqueda en
Internet. Cuando un internauta efectiia una
buisqueda a partir de una o varias palabras,
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el motor de busqueda muestra los sitios que
parecen ajustarse mds a dichas palabras por
orden decreciente de pertinencia. Estos son
los resultados «naturales» de la busqueda.

17. Por otro lado, Google ofrece un servicio
remunerado de referenciacién denominado
«AdWords». Este servicio permite a los ope-
radores econémicos seleccionar una o varias
palabras clave para que, en caso de que coin-
cidan con las introducidas en el motor de
busqueda, se muestre un enlace promocional
a su sitio. Este enlace promocional aparece
bajo la riibrica «enlaces patrocinados», que se
muestra, bien en la parte derecha de la pan-
talla, al lado de los resultados naturales, bien
en la parte superior de la pantalla, encima de
dichos resultados.

18. Los enlaces promocionales se acom-
pafian de un breve mensaje comercial. El
conjunto de enlace y mensaje constituye el
anuncio mostrado bajo la rdbrica «enlaces
patrocinados».

19. El anunciante debe abonar una cantidad
por el servicio de referenciacién cada vez que
se pulse en su enlace promocional. Esta canti-
dad se calcula principalmente en funcién del
«precio maximo por clic» que el anunciante
se haya comprometido a pagar al contratar el
servicio de referenciacién de Google y del nt-
mero de veces en que los internautas pulsen
en dicho enlace.
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20. La misma palabra clave puede ser selec-
cionada por varios anunciantes. El orden de
aparicion de los enlaces promocionales de-
pende, en particular, del precio maximo por
clic, del nimero de veces en que se haya pul-
sado en los enlaces y de la calidad que Goo-
gle atribuya al anuncio. El anunciante puede
mejorar su lugar en el orden de aparicién en
cualquier momento fijando un precio méxi-
mo por clic mas elevado o intentando mejo-
rar la calidad de su anuncio.

21. Google ha establecido un procedimiento
automatizado para la seleccion de palabras
clave y la creacion de anuncios. Los anun-
ciantes seleccionan las palabras clave, redac-
tan el mensaje comercial e insertan el enlace
a su sitio.

B. El uso de palabras clave en el litigio
principal

22. Interflora Inc., sociedad constituida en el
Estado de Michigan (Estados Unidos), explota
una red mundial de envio de flores. Interflora
British Unit es licenciataria de Interflora Inc.

23. La red de Interflora la forman floristas
independientes a quienes se pueden hacer
pedidos en persona o por teléfono. Sin em-
bargo, Interflora posee también sitios web
que permiten que los pedidos sean cursados

por Internet, para ser atendidos por el miem-
bro mis cercano a la direccién en que deben
entregarse las flores. La direccién del sitio
principal es www.interflora.com, y éste remi-
te a sitios web especificos de cada pais como
www.interflora.co.uk.

24. INTERFLORA es una marca nacional
en el Reino Unido, y también una marca co-
munitaria.'® No se discute que estas marcas
tienen un renombre considerable en el Rei-
no Unido y en otros Estados miembros de la
Unién Europea.

25. Marks & Spencer plc, sociedad de Dere-
cho inglés, es uno de los principales minoris-
tas del Reino Unido. Vende al por menor una
amplia gama de articulos y presta servicios a
través de su red de tiendas y de su sitio web
www.marksandspencer.com. Una de sus acti-
vidades es la venta y envio de flores. En dicha
actividad comercial entra en competencia
con Interflora. Marks & Spencer no forma
parte de la red de Interflora.

26. En relaciéon con el servicio de referen-
ciacion «AdWords», Marks & Spencer re-
servé la palabra clave «interflora», asi como

18 — Sobre los registros de las marcas, véase la nota 3.
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las variantes derivadas de esa palabra con
«errores leves» y expresiones que contienen
la palabra «interflora» (tales como «interflo-
ra flowers», «interflora delivery», «interflo-
ra.com», «interflora co uk») como palabras
clave.”

27. En consecuencia, cuando los intern-
autas introducian la palabra «interflora» o
alguna de aquellas variantes o expresiones
como término de busqueda en el motor de
busqueda de Google, aparecia un anuncio
de Marks & Spencer bajo la ribrica «enlaces
patrocinados».

28. No se discute que el anuncio mostrado
no contenia ninguna expresién que hiciera
referencia a que se hubiera elegido Interflora
como palabra clave, ni mostraba la marca In-
terflora de ningiin otro modo.

29. Tras constatar estos hechos, Interflora in-
terpuso ante el 6rgano jurisdiccional nacional
una demanda contra Marks & Spencer por
vulneracién de su derecho de marca, y dicho
6rgano decidié suspender el procedimiento y
remitir una serie de cuestiones prejudiciales
al Tribunal de Justicia.

19 — A la luz de la jurisprudencia, estos signos pueden cali-
ficarse como idénticos a la marca [véanse las sentencias
de 20 de marzo de 2003, LTJ Diffusion (C-291/00, Rec.
p- 1-2799), apartado 54; BergSpechte, citada en la nota 7,
apartado 25, y Portakabin, citada en la nota 7, apartado 47]:
el signo es idéntico cuando reproduce, sin modificaciones
ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca
o cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias
tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los
ojos de un consumidor medio.
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C. Cuestiones prejudiciales planteadas

30. Mediante auto de 16 de julio de 2009, la
High Court of Justice of England and Wales,
Chancery Division (en lo sucesivo, «High
Court») remitié diez cuestiones prejudicia-
les, de las cuales las cuatro primeras son las
siguientes:

«1) Cuando un comerciante que es competi-
dor del titular de una marca registrada y
que, a través de su sitio web, vende pro-
ductos y presta servicios idénticos a los
protegidos por la marca: selecciona como
palabra clave un signo que es idéntico
[...] a la marca para un servicio de enla-
ces patrocinados del operador de un mo-
tor de busqueda; designa el signo como
palabra clave; vincula el signo al URL de
su sitio web; fija el coste por clic que pa-
gard en relacién con dicha palabra clave;
programa el momento en que aparecera
el enlace patrocinado y utiliza el signo en
la correspondencia comercial relativa a
la facturacién y al pago de las tarifas o a
la gestion de su cuenta con el operador
del motor de biisqueda, sin que el propio
enlace patrocinado incluya el signo ni un
signo similar, jconstituye alguno de es-
tos actos o todos ellos un “uso” del signo
por el competidor en el sentido del ar-
ticulo 5, apartado 1, letra a), de la [Direc-
tiva 89/104] y del articulo 9, apartado 1,
letra a), del [Reglamento n® 40/94]?
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2) ;Es dicho uso “para” productos y servi-
cios idénticos a aquellos para los que la
marca esté registrada, en el sentido del
articulo 5, apartado 1, letra a), de la [Di-
rectiva 89/104] y del articulo 9, aparta-
do 1, letra a), del [Reglamento n° 40/94]?

3) ¢Estd dicho uso comprendido en el ambi-
to de aplicacion de una o de ambas de las
disposiciones siguientes:

a) el articulo 5, apartado 1, letra a), de
la [Directiva 89/104] y el articulo 9,
apartado 1, letra a), del [Reglamento
n°40/94], y/o

b) [...] el articulo 5, apartado 2, de la
[Directiva 89/104] y el articulo 9,
apartado 1, letra c), del [Reglamento
n°® 40/94]?

4) ;Afecta de algin modo a la respuesta a la
tercera cuestion el hecho de que:

a) la presentacién del enlace patroci-
nado del competidor en respuesta
a una busqueda realizada por un
usuario mediante el signo de que se

trata pueda dar lugar a que parte del
publico crea que el competidor es
miembro de la red comercial del ti-
tular de la marca cuando no lo es, o

b) el operador del motor de busqueda
no permita a los titulares de marcas
en el correspondiente Estado miem-
bro [...] prohibir que los terceros
seleccionen como palabras clave sig-
nos idénticos a sus marcas?»

31. De conformidad con la sentencia Goo-
gle France y Google, y tras recibir, mediante
escrito de la Secretaria del Tribunal de jus-
ticia de 23 de marzo de 2010, una solicitud
de aclaracién, la High Court, por resolucién
de 29 de abril de 2010, recibida por el Tribu-
nal de Justicia de 9 de junio de 2010, retiré
las cuestiones prejudiciales quinta a décima
que habia remitido, manteniendo asi sélo las
cuatro primeras cuestiones citadas en el pun-
to anterior. La High Court redujo también la
tercera cuestion, letra b), a los términos que
se mantienen en el punto anterior.

32. Han presentado observaciones escritas
Interflora, Marks & Spencer, la Republica
Portuguesa y la Comisién. A excepcién de la
Republica Portuguesa, todas las demads partes
asistieron a la vista celebrada el 13 de octubre
de 2010 y formularon observaciones orales. A
los efectos de la vista oral, el Tribunal de Jus-
ticia solicité a las partes que concentraran sus
alegaciones sobre la tercera cuestion, letra b).

I - 8639



CONCLUSIONES DEL SR. JAASKINEN — ASUNTO C-323/09

IV. Analisis juridico

A. Observaciones generales

33. A fin de valorar los dos grupos de cues-
tiones descritos al principio, en primer lugar
haré algunas observaciones relativas a la pro-
teccion que ofrece el articulo 5 de la Direc-
tiva 89/104. Asimismo, con caricter prelimi-
nar, debo precisar que la cuestién planteada
va a examinarse Unicamente desde el punto
de vista del articulo 5, apartados 1, letra a),
y 2, de la Directiva 89/104, pero que la inter-
pretacién que resulte de este examen es apli-
cable, mutatis mutandis, al articulo 9, aparta-
do 1, letras a) y ¢), del Reglamento n°® 40/94. %

34. La proteccion que ofrece a las marcas el
articulo 5 de la Directiva 89/104 se refiere al
uso de un signo con el propésito de distin-
guir productos o servicios, pues el aparta-
do 5 de la disposicién excluye de su dmbito

20 — No obstante, existen ciertas diferencias entre la Directiva y
el Reglamento. Por ejemplo, el articulo 5, apartado 2, de la
Directiva es de cardcter dispositivo, mientras que la dispo-
sicién correspondiente del articulo 9, apartado 1, letra c),
del Reglamento no lo es. Otra diferencia tiene relacién
con la referencia geogréfica utilizada en la apreciaciéon de
si la marca tiene renombre. Sin embargo, con respecto a
este Gltimo aspecto, el Tribunal de Justicia ha declarado
que, desde el punto de vista territorial, la existencia de un
renombre en una parte significativa de un Estado miembro,
con respecto a la Directiva 89/104, o de la Comunidad, a
los efectos del Reglamento n° 40/94, fue suficiente para
prohibir el uso del signo en cuestién [véanse las sentencias
General Motors, citada en la nota 10, apartados 28 y 29, y de
6 de octubre de 2009, PAGO International (C-301/07, Rec.
p. 1-9429), apartados 27 y 30]. Aunque no se han de olvidar
las diferencias en la redaccion, éstas no impiden extender
al Reglamento las conclusiones del presente analisis de la
Directiva.
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de aplicacion la proteccion ofrecida por los
Estados miembros en cuanto a otros usos. En
relacién con el alcance de la proteccién que
confiere el articulo, su apartado 1 contempla
las situaciones en que el signo y la marca con-
frontados se usan en relacién con los mismos
productos y servicios, o similares, requisito
que no presenta el apartado 2.

35. La proteccién que confiere el articulo 5,
apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 en
relacién con signos idénticos y productos y
servicios idénticos es «absoluta» en el sentido
de que el titular de la marca no necesita de-
mostrar el riesgo de confusién.”" En cambio,
si se exige esa prueba para la proteccién ar-
ticulo 5, apartado 1, letra b), que contempla
situaciones en las que no existe una «doble
identidad» entre los signos y entre los pro-
ductos y servicios, pero tanto unos como
otros son similares. En cuanto a situaciones
de doble identidad, me refiero a asuntos en
los que los derechos del titular de la marca
fueron vulnerados por un tercero que utilizé
un signo idéntico para productos idénticos. %

21 — Véase Strasser, M., The Rational Basis of Trademark Protec-
tion Revisited: Putting the Dilution Doctrine into Context,
Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment
Law Journal, Vol. 10 (2000), p. 375, especialmente pp. 393
a395.

22 — Como jurisprudencia en una situacion de doble identidad,
véase la sentencia de 11 de septiembre de 2007, Céline
(C-17/06, Rec. p. I-7041).
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36. Lo que aifiade el articulo 5, apartado 2,
de la Directiva 89/104 para las marcas de re-
nombre es lo siguiente:

— crea una opcién de mayor proteccién
para ciertas marcas, que los Estados
miembros pueden optar o no por intro-
ducir; el Reino Unido lo ha hecho, asi
como otros muchos Estados miembros,
si no todos; *

— la proteccién que ofrece va mis alld de la
prevista en el articulo 5, apartado 1;

— laproteccién sélo se puede aplicar a mar-
cas de renombre.

37. Procede senalar aqui que, en manifiesta
contradiccién con los términos del articulo 5,
apartado 2, de la Directiva 89/104, el Tribu-
nal de Justicia ha declarado, en las senten-
cias Davidoff** y Adidas-Salomon y Adidas

23 — El Tribunal de Justicia ha resuelto que, si un Estado miem-
bro transpone el articulo 5, apartado 2, de la Directiva, debe
conceder a los productos o servicios idénticos una protec-
cién al menos tan amplia como a los productos o servicios
no similares. La opcién del Estado miembro recae, pues,
sobre el principio mismo de la concesién de una protec-
cion reforzada a las marcas de renombre, pero no sobre
las situaciones cubiertas por dicha proteccién cuando el
Estado miembro decide concederla. Véase la sentencia de
23 de octubre de 2003, Adidas-Salomon y Adidas Benelux
(C-408/01, Rec. p. I-12537), apartado 20.

24 — Sentencia de 9 de enero de 2003 (C-292/00, Rec. p. 1-389),
apartado 30.

Benelux,* que el articulo 5, apartado 2, de
la Directiva 89/104 establece una proteccién
especifica en caso de que un tercero use una
marca o un signo posterior, idéntico o similar
a la marca de renombre registrada, tanto para
productos o servicios no similares a los desig-
nados por dicha marca como para productos
o servicios idénticos o similares.

B. Aplicacion del articulo 5, apartado 1, le-
tra a), de la Directiva 89/104 [cuestiones pri-
mera, segunda, tercera, letra a), y cuartal

38. Para las cuestiones primera, segunda, ter-
cera, letra a), y cuarta [en lo que ésta se refiere
a la tercera, letra a)], es necesario analizar la
interpretacién del articulo 5, apartado 1, le-
tra a), de la Directiva 89/104 en una situacién
en la que un anunciante ha decidido usar una
palabra clave idéntica a una marca sin el con-
sentimiento de su titular y en relacién con un
servicio remunerado de referenciacién por
Internet.

25 — Citada en la nota 23, apartado 22.

26 — Dado que los instrumentos afectados por la codificacién no
han sufrido cambios sustanciales, creo que la adopcién en
2008 de una version codificada de la Directiva 89/104 por la
Directiva 2008/95 no ha superado en modo alguno la juris-
prudencia Davidoff de 2003 [véase también la propuesta de
la Comisi6n en el documento COM(2006) 812 final].
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39. Quiero recordar que en la Unica senten-
cia relativa al operador de un motor de bus-
queda (asunto Google France y Google), una
de las principales declaraciones del Tribunal
de Justicia fue que el operador del motor de
btisqueda o su servicio remunerado de refe-
renciaciéon no «hacen uso» de signos simila-
res a marcas, de manera que sus actividades
no estan reguladas por el articulo 5, aparta-
do 1, de la Directiva 89/104.%

40. Por lo tanto, de ahi deduzco que el com-
portamiento del operador del servicio de
referenciacion, en cuanto a la posibilidad de
que el titular de la marca prohiba el uso de
sus marcas como palabras clave, es irrelevan-
te para la respuesta a las cuestiones primera a
tercera, letra a). El dnico aspecto relevante en
cuanto a la legislacién sobre marcas es que,
si el operador del servicio de referenciacién
ofrece tal posibilidad a los titulares de las
marcas, en algunos casos se puede entender
que hay un consentimiento tacito de dicho
titular al uso de sus marcas como palabras
clave.

41. De la jurisprudencia del asunto Google
France y Google, antes citado, se desprende
también que es el anunciante quien decide

27 — Sentencias Google France y Google, apartado 99, asi como
eis.de, apartado 28; BergSpechte, apartado 41, y Portakabin,
apartado 54, antes citadas.

28 — Podria ser asi cuando los titulares de las marcas fueran
informados de esta posibilidad de prohibir el uso de sus
marcas como palabras clave por terceros, y aprovecharla no
requiriese formalidades desmesuradas ni supusiera ningin
coste.
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usar una palabra clave idéntica a una marca
de otra persona y quien usa esa marca, segiin
cada caso, para sus propios productos o para
los del titular de la marca. Esto puede afectar
a la funcién de origen si el anuncio mostrado
en el enlace patrocinado no permite o apenas
permite a un internauta medio determinar
si los productos o servicios referidos proce-
den del titular de la marca o de una empresa
econdémicamente vinculada a éste o si, por el
contrario, proceden de un tercero.*

42. En cuanto al concepto de uso para pro-
ductos o servicios, no parece relevante si el
anuncio resultante mostraba o no la marca.?*
En mi opinion, es evidente que se puede ex-
cluir todo efecto negativo sobre la funcién de
origen si el anuncio en el enlace patrocinado
menciona la marca pero la desvincula de for-
ma efectiva del anunciante, por ejemplo, por
medio de una publicidad comparativa legi-
tima. Sin embargo, en principio un anuncio
mostrado en el enlace patrocinado, que men-
cione o reproduzca la marca elegida como pa-
labra clave, equivale a «utilizar el signo en los

29 — Google France y Google, apartado 99.

30 — Cabe senalar que el Tribunal de Justicia, en la sentencia
Google France y Google, citada en la nota 6, apartado 65,
observé que «la circunstancia de que el signo que utilice
el tercero con fines publicitarios no aparezca en la propia
publicidad no significa, por si sola, que este uso no encaje
en el concepto de “uso [...] para productos o servicios” en el
sentido del articulo 5 de la Directiva 89/104». Dicha senten-
cia se referia a tres asuntos: en el asunto C-236/09, la marca
en cuestién aparecia en el anuncio del tercero, mientras que
en los asuntos C-237/08 y C-238/08 no lo hacia (véanse los
apartados 62 y 63 de la sentencia).
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documentos mercantiles y la publicidad» en
el sentido del articulo 5, apartado 3, letra d),
de la Directiva 89/104, a menos que sean de
aplicacién los articulos 6 y 7 de la Directiva
89/104 o las disposiciones de la Directiva so-
bre publicidad comparativa.®'

43. Dado que el criterio aplicado por el Tri-
bunal de Justicia es la probabilidad de que el
uso tenga un efecto adverso sobre alguna de
las funciones de la marca, en este caso la fun-
cién de origen,** es preciso analizar este uso
en términos concretos. Si el anuncio no men-
ciona la marca, la relevancia de dicho aspecto
depende, a mi parecer, de la naturaleza de los
productos y servicios protegidos por la mar-
ca, teniendo en cuenta no sélo el alcance de
la proteccion registrada para la marca, sino
también el significado y el renombre que haya
adquirido la marca con su uso en la mente del
sector del publico al que se dirige.

44. En la sentencia Google France y Goo-
gle, antes citada, el Tribunal de Justicia de-
claré que «en la mayor parte de los casos el
internauta que introduce el nombre de una
marca como término de bisqueda pretende

31 — Véase la Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre publicidad
enganosa y publicidad comparativa (versién codificada)
(DO L 376, p. 21).

32 — Sobre la funcién de publicidad, el argumento esgrimido por
el Tribunal de Justicia en la sentencia Google France y Goo-
gle, citada en la nota 6, apartado 98, parece trasladable al
presente asunto. No obstante, al ocuparme del parasitismo
volveré a la cuestién del sobrecoste del «pago por clic» para
Interflora.

encontrar informacién u ofertas sobre los
productos o los servicios de dicha marca.
Por lo tanto, cuando se muestran, a un lado o
encima de los resultados naturales de la bas-
queda, enlaces promocionales hacia sitios en
los que se ofrecen productos o servicios de
competidores del titular de la marca, el inter-
nauta puede percibir estos enlaces, si no los
descarta de entrada por considerarlos irrele-
vantes ni los confunde con los del titular de la
marca, como una alternativa a los productos
o servicios del titular de la marca». *

45. En muchos casos, el mostrar alternativas
comerciales no parece que perjudique a la
funcién de origen de la marca, pues la apa-
ricién de un anuncio en un enlace patrocina-
do tras teclear una palabra clave idéntica a la
marca no genera una asociacién ni un vin-
culo entre la marca y el producto o servicio
anunciado. Segin ha declarado el Tribunal de
Justicia, el internauta puede percibir los enla-
ces publicitarios como ofertas de alternativas
comerciales a los productos o servicios del ti-
tular de la marca. Esto es asi con productos o
servicios idénticos o similares. Y el riesgo de
error es adn menor en el caso de productos
o servicios diferentes, aun relacionados. Es
lo que sucede, por ejemplo, si la marca ele-
gida como palabra clave esta relacionada con
el transporte aéreo y el anuncio mostrado se

33 — Sentencia Google France y Google, citada en la nota 6,
apartado 68. Por las razones que expondré mas adelante,
creo que esta presuncion es incontestable en el caso de una
marca que, por su propia naturaleza, es altamente represen-
tativa y Gnica. Sin embargo, puede ser errénea cuando se
trate de diversas marcas idénticas pertenecientes a distintos
titulares o de marcas basadas en palabras o nombres des-
criptivos o genéricos. Por ejemplo, un internauta que teclee
«nike» como palabra clave puede estar buscando informa-
cién u ofertas no sélo sobre ropa deportiva, sino quiz4 tam-
bién sobre una diosa griega o sobre tecnologia producida
por la empresa sueca Nike Hydraulics AB.
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refiere a alquiler de coches o a ofertas de alo-
jamiento. Ademads, una de las grandes venta-
jas de Internet es precisamente que aumenta
en gran medida las posibilidades de los con-
sumidores de elegir de forma documentada
entre bienes y servicios. *

46. Sin embargo, en el caso de una marca
como INTERFLORA, que identifica una red
comercial de empresas independientes no-
toriamente conocida que ofrecen un servicio
uniforme especial, como es el envio de flores
con arreglo a un procedimiento definido, a mi
parecer la aparicién del nombre de otra em-
presa en un enlace patrocinado puede generar
la impresién de que la empresa mencionada
en el anuncio pertenece a la red de empresas
identificada por la marca.*®

34 — Puede ser ttil recordar que «el derecho de marca constituye
[...] un elemento esencial del sistema de competencia no
falseado que el Tratado pretende establecer y mantener»
[véase la sentencia de 12 de noviembre de 2002, Arsenal
(C-206/01, Rec. p. 1-10273), apartado 47]. En mi opinidn, la
finalidad de la competencia econémica es mejorar el bien-
estar de los consumidores introduciendo mejores sustitutos
(respecto a calidad, caracteristicas o precio) a los productos
existentes, lo que promueve a su vez la eficiencia y la inno-
vacién hacia una asignacién mas racional de los medios de
produccién.

35 — En los sitios web de Interflora se puede encontrar la
siguiente afirmacion: «Interflora es la mayor y mas popu-
lar red de envio de flores de todo el mundo. Interflora es
sinénimo de un concepto que en otro tiempo era dificil
de imaginar: que en el mismo dia se pueda enviar a cual-
quier parte del mundo, personalmente y con estilo, un pre-
cioso ramo o detalle.» Véase http://www.interflora.co.uk/
page.xml?page_name=help_about (visitado el 31 de enero
de 2011).
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47. Por lo tanto, a mi juicio, ademds de
este significado registrado, la marca IN-
TERFLORA ha adquirido un «significado
secundario» ** que denota una cierta red co-
mercial de floristas que prestan un cierto tipo
de servicio de envio, y el renombre de dicha
marca se relaciona o es idéntico a las conno-
taciones positivas que tiene dicha marca en
las mentes de los grupos de consumidores a
los que se dirige.”

48. En consecuencia, una asociacion entre la
marca Interflora y el servicio de envio de flo-
res prestado por Marks & Spencer es posible
e incluso probable que se dé en la mente de un
consumidor medio que busque informacién

36 — El concepto de «significado secundario de una marca» se
conoce en todas las jurisdicciones, pero su significado (sic)
y su ambito de aplicacion son diversos. En algunas juris-
dicciones, se refiere a situaciones en las que un derecho de
marca se adquiere mediante el uso, y no mediante el regis-
tro; en otras, a situaciones en las que un signo no distin-
tivo puede registrarse como marca porque ha adquirido un
significado distintivo secundario. También cabe pensar que
toda marca, sin excepcion, debe ser utilizada para poderse
establecer en las mentes de los circulos interesados, adqui-
riendo asi renombre o un significado secundario asentado.
Véase Holmgqvist, L., Degeneration of Trade Marks. A Com-
parative Study of the Effects of Use on Trade Mark Distinc-
tiveness, Jurist- och samhillvetareforbundets Forlags AB
(JSF), Malmo 1971, pp. 117 a 126.

37 — Si INTERFLORA tiene o no tal significado secundario es
algo que debe determinar el 6rgano jurisdiccional nacio-
nal. No obstante, la cuarta cuestién, letra a), parece llevar
implicito ese significado, pues los correspondientes regis-
tros de marcas (véase la nota 3) no permiten deducir que
INTERFLORA se utilice como marca en relacién con una
red comercial.
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sobre ese tipo de servicios en Internet, cuan-
do se encuentre con el siguiente anuncio: *

«M&S Flowers Online

www.marksandspencer.com/flowers

Preciosas flores frescas y plantas. Pedidos
después de las 17 h, para el dia siguiente.»

En mi opinidn, la aparicién del anuncio a raiz
de haber tecleado «interflora» en un motor de
blisqueda genera, en esta situacién concreta,
la idea de que Marks & Spencer forma parte
de la red de Interflora.

49. A la vista de este andlisis relativo a las
cuestiones primera, segunda y tercera, le-
tra a), propongo que se interpreten el ar-
ticulo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva
89/104 y el articulo 9, apartado 1, letra a), del
Reglamento n° 40/94 en el siguiente sentido:

— Un signo idéntico a una marca se usa
«para productos o servicios» en el senti-
do del articulo 5, apartado 1, letra a), de
la Directiva 89/104 y del articulo 9, apar-
tado 1, letra a), del Reglamento n° 40/94

38 — Véase la peticion de decisién prejudicial de 16 de julio de
2009, citada en el punto 30, apartado 29.

cuando ha sido seleccionado como pala-
bra clave en relacién con un servicio de
referenciacion en Internet sin el consen-
timiento del titular de la marca, y la apa-
ricién del anuncio viene determinada por
la palabra clave.

El titular de una marca estd facultado
para prohibir tal conducta en las circuns-
tancias descritas, en caso de que dicho
anuncio no permita o apenas permita a
un internauta medio determinar si los
productos o servicios referidos en el
anuncio proceden del titular de la marca
o de una empresa econémicamente vin-
culada a éste o si proceden de un tercero.

Se produce un error relativo al origen de
los productos o servicios cuando el enla-
ce patrocinado por el competidor puede
dar lugar a que parte del publico crea que
el competidor es miembro de la red co-
mercial del titular de la marca cuando no
lo es. Como consecuencia de esto, el titu-
lar de la marca tiene derecho a prohibir
el uso de la palabra clave en la publicidad
por parte del tercero en cuestion.

El comportamiento del operador del ser-
vicio de referenciacién, en cuanto a la po-
sibilidad de que el titular de la marca pro-
hiba el uso de sus marcas como palabras
clave, es irrelevante para las respuestas
anteriores.
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C. Proteccion ampliada para las marcas de
renombre con arreglo al articulo 5, aparta-
do 2, de la Directiva 89/104 [cuestiones terce-
ra, letra b), y cuarta]

1. Observaciones generales sobre la protec-
cién frente a la dilucién

50. La dilucién de marcas® hace referencia a
la idea de que la verdadera finalidad de la nor-
mativa sobre marcas deberia ser proteger los
esfuerzos e inversiones realizados por el titu-
lar de la marca y el valor independiente (fon-
do de comercio) de la marca. Esta concepcién
de las marcas basada en la propiedad se apar-
ta de la idea, basada en el engafo, de que la
legislacién sobre marcas protege primordial-
mente la funcién de origen a fin de evitar que
los consumidores y otros usuarios finales se
confundan en cuanto al origen comercial de

39 — El concepto de dilucién de marcas se desarroll6 en la legis-
lacién alemana sobre competencia desleal y lo introdujo
en la doctrina estadounidense Schechter (Schechter, F.,
«The rational basis of trademark protection», Harvard Law
Review 1927, p. 813). Schechter hizo hincapié en la con-
servacion del cardcter distintivo de las marcas tnicas (por
ejemplo, las arbitrarias, las acufiadas y las imaginativas)
como principal objetivo de la proteccién frente a la dilucién.
La posterior evolucién ha trasladado el énfasis a la protec-
cién de las marcas notoriamente conocidas frente a la pér-
dida del cardcter distintivo debido al uso de signos idénticos
o similares para productos o servicios diferentes; véase Hol-
mqyvist, op. cit., pp. 147 y 155 a 156, y las conclusiones del
Abogado General Jacobs presentadas el 10 de julio de 2003
en el asunto en que recayé la sentencia Adidas-Salomon y
Adidas Benelux, citada en la nota 23, punto 37, y las con-
clusiones de la Abogado General Sharpston presentadas el
26 de junio de 2008 en el asunto en que recay6 la sentencia
Intel Corporation, citada en la nota 10, punto 30.
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los productos y servicios.” La concepcién
basada en la propiedad también protege las
funciones de comunicacién, publicidad e in-
versién de las marcas, con vistas a crear una
denominacion con una imagen positiva y un
valor econémico independiente (cotizacion
de la marca o fondo de comercio). En conse-
cuencia, la marca se puede utilizar para diver-
sos productos y servicios sin nada en comun
salvo el hecho de estar bajo el control del titu-
lar de la marca. Las funciones de origen y ca-
lidad *' quedarian protegidas como elementos
que contribuyen al valor de la denominacién.

51. Esta teorfa de la dilucién, actualmente
asociada de forma especifica a las marcas de
renombre, extiende la proteccién de la marca
a productos y servicios distintos de los que
se incluyen en el dmbito de proteccion re-
gistrado. Histéricamente, ha desempenado
una funcién similar a la de la llamada doc-
trina Kodak, que justifica un amplio dmbito

40 — Véase Lunney, G., Trademark Monopolies, Emory Law Jour-
nal Vol. 48 (1999), p. 367. Lunney entiende que la reciente
evolucién del concepto basado en la propiedad en la legis-
lacién y en la jurisprudencia es perjudicial desde el punto
de vista de la competencia, pues permite a los titulares de
marcas de renombre obtener una posicién de monopolio
sin beneficios reales para los consumidores. Strasser, op.
cit, defiende el punto de vista contrario y considera que la
concepcion basada en la propiedad es beneficiosa también
desde el punto de vista econémico.

41 — Tal como expuso la Abogado General Kokott en sus conclu-
siones presentadas el 3 de diciembre de 2008 en el asunto
en que recay6 la sentencia de 23 de abril de 2009, Copad
(C-59/08, Rec. p. I-3421), punto 50, «el derecho que con-
fiere la marca ha de garantizar la posibilidad de controlar
la calidad de los productos y no el ejercicio efectivo de tal
control».
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de proteccidén frente a la confusién para las
marcas notoriamente conocidas. *

52. Tanto en el Derecho comunitario como
en Estados Unidos, el concepto de protecciéon
frente a la dilucién se refiere especificamen-
te a dos fenémenos: proteccién frente a la
difuminacién y frente al deterioro.* La pro-
teccién frente a la difuminacién (o dilucién
en sentido estricto) se da contra los usos que
entrafian el riesgo de que la marca pierda su
cardcter distintivo y, con él, su valor. La pro-
teccién frente al deterioro significa protec-
cién contra usos que ponen en peligro la re-
putacién de la marca.

53. Ademas, en la legislacion de la UE en ma-
teria de marcas, a diferencia de los Estados
Unidos, * la proteccién frente a la dilucién
comprende también un tercer fenémeno:
el parasitismo, es decir, obtener una ventaja
desleal del renombre o la distincién de una
marca ajena. La esencia de la proteccion

42 — Véase, por ejemplo, Levin, M., «The wording is not always
what it seems to be — On Confusion, Association and Dilu-
tion», en Kooy, L. (ed.); 25th Anniversary of ECTA. Past,
Present and the Future. The Development of Trade Marks,
Designs and Related IP Right in Europe, European Commu-
nities Trade Mark Association, La Haya 2005, pp. 51 a 64,
especialmente p. 60. También se refiere la autora a la lla-
mada «doctrina del matarratas» en los paises nordicos (el
titular de una marca de alimentacién puede impedir el uso
de una marca similar para matarratas) y a la jurisprudencia
CLAERYN/KLAERIN en Benelux (véase la sentencia del
Tribunal de Justicia del Benelux de 1 de marzo de 1975,
Colgate-Palmolive/Bols, asunto A 74/1).

43 — Véase lanota 12.

44 — En Estados Unidos, el parasitismo o apropiacién indebida
no se ha incluido en la legislacién federal de protecciéon
frente a la dilucién de marcas, pese a haber sido recono-
cida en algunas sentencias. Véase Simon, L, «Dilution by
blurring — a conceptual roadmap», Intellectual Property
Quarterly, 2010, pp. 44 a 87, especialmente p. 56.

frente al parasitismo no es tanto la proteccién
del titular contra los perjuicios que pueda su-
frir su marca como la proteccién del titular
de la marca frente al infractor que obtiene
una ventaja desleal del uso no autorizado de
la misma.*

54. En cuanto a la terminologia, entiendo
que en el Derecho de la UE sobre marcas, la
dilucion en sentido estricto comprende la di-
fuminacidn, el deterioro (o degradacion) y el
parasitismo. Difuminacién (o menoscabo o
dilucion en sentido estricto) significa un uso
que puede conducir a un proceso de dilucién
de la marca en sentido estricto, es decir, dis-
minucién de su cardcter distintivo.

55. Con sus cuestiones tercera, letra b), y
cuarta, el o6rgano jurisdiccional remitente
busca determinar las circunstancias en las
que un anunciante, al usar un signo idéntico a
la marca de renombre de un competidor, estd
actuando

— en detrimento del caricter distintivo de
dicha marca

45 — Sin embargo, en muchos ordenamientos juridicos la pro-
teccién frente a la difuminacién y el parasitismo también
se puede prestar de forma alternativa en el contexto de la
competencia desleal.

I - 8647



CONCLUSIONES DEL SR. JAASKINEN — ASUNTO C-323/09

y/o

— aprovechdndose indebidamente del ca-
racter distintivo o de la notoriedad de la
marca. %

2. ;Es de aplicacioén el articulo 5, apartado 2,
de la Directiva 89/104 cuando la situacién
también estd contemplada por el articulo 5,
apartado 1, letra a)?

56. De forma preliminar a la tercera cuestidn,
letra b), procede analizar si pueden aplicar-
se simultdneamente los apartados 1, letra a),
y 2 del articulo 5 de la Directiva 89/104 o sélo
uno de ellos a la vez.

57. Conarreglo al articulo 5, apartado 2, dela
Directiva 89/104, se ofrece proteccion frente a
las tres formas de dilucién para las marcas de
renombre contra signos idénticos o similares
utilizados para productos y servicios que no
son idénticos o similares a los cubiertos por
la marca. Sin embargo, como ya he expuesto,
la sentencia Davidoff, antes citada, extendid
la aplicacién de la disposicién también a los
casos en los que el signo idéntico o similar
se usa para productos o servicios idénticos o

46 — Segun parece, Interflora no acusa a Marks & Spencer de
difuminaci6n de sus marcas.
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similares. De esta manera, la proteccién fren-
te a la dilucién se extiende a las situaciones
en las que existe una relacién de competencia
econdémica directa entre el titular de la marca
y el usuario del signo idéntico o similar. Quie-
ro recordar que no hay discrepancia entre las
partes sobre si INTERFLORA tiene renom-
bre en el sentido de esta disposicién.

58. De una jurisprudencia reciente del Tri-
bunal de Justicia relativa al articulo 5, apar-
tado 1, letra a), de la Directiva 89/104 se
desprende que el uso de un signo idéntico se
incluye en el ambito de aplicacién de dicha
disposicion siempre y cuando pueda ejercer
un efecto negativo sobre alguna de las funcio-
nes de la marca, no sélo la de origen. ¥

59. Sin embargo, no creo que el Tribunal de
Justicia haya querido decir que el papel de
todas las funciones de la marca se limite a la
aplicacion del articulo 5, apartado 1, letra a),
de la Directiva 89/104. En los casos de doble
identidad de signos y de productos y ser-
vicios, todas o algunas de las funciones son
relevantes para la aplicacion del articulo 5,
apartado 2. No olvidemos que las funciones
de la marca distintas de la funcién de origen
gozan de la proteccién de esta segunda dis-
posicion en los casos a los que se refiere el ar-
ticulo 5, apartado 1, letra b), si no se puede
determinar un riesgo de confusion.

47 — Sentencias de 18 de junio de 2009, L'Oréal y otros, citada
en la nota 11, apartados 58 y 59, y Google France y Google,
citada en la nota 6, apartados 75 a 79.
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60. En el caso de la doble identidad se puede
pensar que la proteccién frente a la difumi-
nacion, el deterioro y el parasitismo se basa
s6lo en el articulo 5, apartado 1, letra a), sin
que intervenga en absoluto el articulo 5, apar-
tado 2. Este seria el caso siempre que el uso
de un signo idéntico a una maca para produc-
tos o servicios idénticos pudiera ejercer un
efecto negativo sobre alguna de las funciones
de la marca. En este caso, las funciones mas
claramente afectadas serian las de calidad,
comunicacion, publicidad e inversién, pero
también la identificacién o funcidén distintiva
en la medida en que el signo se utilice para
distinguir entre productos y servicios con fi-
nes diferentes de la indicacién de su origen.

61. Tal interpretacion seria coherente con la
idea expresada en el décimo considerando de
la Directiva 89/104, segun el cual la protec-
cion que ofrece el articulo 5, apartado 1, le-
tra a), es «absoluta». A mi parecer, es evidente
que cualquiera de los usos contemplados en el
articulo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104
puede ejercer un efecto negativo sobre, al
menos, alguna de las citadas funciones de la
marca, sobre todo porque la mayor protec-
cién que brinda dicha disposicién a menudo
se justifica haciendo referencia a las funcio-
nes de comunicacion, publicidad e inversion
de las marcas.

62. Esta reflexién implicaria que el articulo 5,
apartado 1, letra a), protegiera frente a las for-
mas de dilucién mencionadas en el articulo 5,
apartado 2, en caso de doble identidad entre
signos y entre productos y servicios. Ademds,
el caracter distintivo y la reputacién queda-
rian asf protegidos con independencia de si la
marca tiene o no renombre en el sentido del
articulo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104,
es decir, si es notoriamente conocida o no.

63. Sin embargo, esta interpretacion seria
contraria a la letra, aunque quizd no a la ratio
decidendi de la sentencia Davidoff. En ella, el
Tribunal de Justicia declar6 que el articulo 5,
apartado 2, de la Directiva 89/104 no sélo es
de aplicacion en el caso de productos simila-
res, sino también en el de productos idénti-
cos, aunque el razonamiento formulado por
el Tribunal de Justicia podria parecer referido
s6lo a la primera situacién mencionada. *

48 — En la sentencia, citada en la nota 24, el Tribunal de Justicia
basé su argumentacion en el hecho de que la proteccion
de las marcas de renombre seria menos eficaz en caso de
productos similares que en el de productos diferentes, pues
el articulo 5, apartado 1, letra b), exige un riesgo de confu-
sion (apartados 27 a 29). A mi parecer, esta razon no resulta
valida para el caso de signos idénticos y productos o servi-
cios idénticos, pues la aplicacién del articulo 5, apartado 1,
letra a), no requiere un riesgo de confusion (véase la senten-
cia L'Oréal y otros, citada en la nota 47, apartados 58 y 59).
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64. Sin embargo, yo seria reticente a reco-
mendar al Tribunal de Justicia que respon-
diese a la tercera cuestién conforme al plan-
teamiento de que sélo es de aplicacién el
articulo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva
89/104, especialmente porque el Tribunal de
Justicia ya parece haber aceptado la aplica-
cién paralela de los apartados 1, letra a), y 2
del articulo 5 de la Directiva 89/104.* Cual-
quiera que sea el papel que desempeiien las
funciones de la marca en la aplicacién del ar-
ticulo 5, apartado 1, letra a),* considero que
la dilucién de marcas, como fenémeno juridi-
co, debe analizarse en todos los casos a la luz
del articulo 5, apartado 2. Esto implicaria que
los conceptos relativos a la dilucién de mar-
cas se interpretasen uniformemente a pesar
de las diferencias en los grados de similitud
requeridos entre los productos o servicios
supuestamente infractores y los cubiertos
por una marca en las situaciones a las que se
refieren las respectivas disposiciones del ar-
ticulo 5, apartado 1, letras a) y b), y 2, de la Di-
rectiva 89/104. Por tanto, en mi opinién todas
las funciones de la marca (con excepcién de la
funcién de origen) pueden tener su relevancia
en la aplicacién del articulo 5, apartado 2, de
Directiva 89/104 si ya han intervenido al de-
terminar la aplicabilidad del articulo 5, apar-
tado 1, letra a).

49 — Sentencia L'Oréal y otros, citada en la nota 11, apartado 64.

50 — Véanse las conclusiones del Abogado General Mengozzi
presentadas el 10 de febrero de 2009 en el asunto en que
recay6 la sentencia L'Oréal y otros, citada en la nota 11,
puntos 31 a 61, y las criticas de los 6rganos jurisdiccionales
ingleses referidas en la nota 11.
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3. Existencia de un vinculo entre la marca y el
signo elegido como palabra clave

65. Segun la jurisprudencia, para que el uso
de los signos se incluya en el ambito de apli-
cacidén del articulo 5, apartado 2, de la Direc-
tiva 89/104, debe existir un «vinculo» entre
la marca de renombre y el signo utilizado por
el tercero. El Tribunal de Justicia ha definido
la existencia de ese vinculo de la siguiente
manera: «Las infracciones a que se refiere el
articulo 4, apartado 4, letra a), de la Directi-
va, cuando se producen, son consecuencia de
un determinado grado de similitud entre la
marca anterior y la marca posterior, en virtud
del cual el puablico relevante relaciona ambas
marcas, es decir, establece un vinculo entre
ambas, aun cuando no las confunda [...] Si
no se establece dicho vinculo en la mente del
publico, el uso de la marca posterior no puede
dar lugar a la obtencién de una ventaja des-
leal del caracter distintivo o del renombre de
la marca anterior ni puede causar perjuicio a
los mismos.» !

66. En el presente asunto, la marca en cues-
tién, INTERFLORA, es idéntica a una pala-
bra clave comprada por Marks & Spencer en
el servicio de publicidad de Google. Por lo
tanto, podria parecer irrelevante la cuestiéon
de la existencia del vinculo. Desafortunada-
mente, no es asi: la existencia de un vinculo
entre una marca y una palabra clave idéntica
dista mucho de ser insignificante.

51 — Sentencia Intel Corporation, citada en la nota 10, aparta-
dos 30y 31, y la jurisprudencia alli citada.
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67. Una palabra clave que pueda utilizarse
en el contexto de un servicio de referencia-
cion en Internet es una cadena de caracteres
que se puede corresponder, y normalmente
lo hace, con una palabra, una cadena de pa-
labras o una frase del lenguaje natural. La
palabra, como tal, no tiene un significado en
el sistema de referenciacion, pues los algorit-
mos del motor de busqueda eligen cadenas de
signos idénticas sin considerar su significado
en ningun sistema lingiifstico. Por lo tanto, las
palabras en si estdn seméanticamente vacias: >
s6lo tienen significados y referencias especi-
ficos en la mente de los internautas que las
teclean. Los anunciantes que compran las pa-
labras claves confian en la existencia de tales
asociaciones en la mente de los internautas.

68. Para la legislaciéon en materia de mar-
cas, esto genera diversos problemas cuando,
como se declaré en la sentencia Google Fran-
ce y Google, antes citada, la operacién invisi-
ble consistente en la eleccién de una cadena
correspondiente a una marca que pertenece
a otra persona se considera un uso de dicha
marca.

69. Estos problemas se refieren al cardcter
unico de las marcas. Algunas marcas son

52 — Cabe afiadir que, en diversas fases de desarrollo, existen una
serie de métodos y tecnologias llamadas «web semdntica»,
que permiten a las mdquinas entender el significado (o la
«semantica») de la informacion en la World Wide Web. Si
no estoy mal informado, los proveedores de servicios de
referenciacién en Internet han desarrollado diversos méto-
dos para mejorar la pertinencia de los resultados de la bus-
queda, pero esto no significa que los motores de bisqueda
«entiendan» el significado de una palabra clave.

tnicas.* Cuando existe una marca notoria-
mente conocida que es arbitraria, acuiiada
o imaginativa (por ejemplo, una palabra de
fantasia o un conjunto de letras y/o numeros
sin significado) y que pertenece a una tnica
procedencia, puede presumirse facilmente
que el internauta que la teclee como térmi-
no de bisqueda tiene esa marca en mente. Lo
mismo sucede cuando una empresa compra
tal palabra clave.

70. Sin embargo, la mayoria de las marcas no
son Gnicas. A menudo una marca denomina-
tiva idéntica es registrada por otros titulares
para productos o servicios diferentes en el
mismo pais o en el extranjero. Ese requisito
tampoco es inherente al concepto de marca
de renombre que maneja la legislacién comu-
nitaria en materia de marcas.* Existen tam-
bién marcas compuestas de palabras comu-
nes o palabras descriptivas que han adquirido
un amplio renombre o un fuerte significado
secundario como marca en un sector especi-
fico. Sin embargo, serfa aventurado presumir
que un internauta que elija «apple» o «diesel»
como término de busqueda esté buscando
siempre ordenadores o pantalones vaqueros

53 — Entiendo que la marca denominativa INTERFLORA, como
tal, es unica. Sin embargo, existen términos un tanto simi-
lares registrados como marcas comunitarias (por ejemplo,
la marca denominativa n° 3371549, INTERFLO, para las
clases 9, 12 y 37; la marca denominativa n° 217887, INTER-
FORUM SIGLO XXI, para la clase 42, y la marca figurativa
n° 3036944, INTERFLOOR, para las clases 1, 6, 8,17, 19, 20,
27y 37). Como marca, INTERFLORA parece tener capaci-
dad sugestiva, llegando casi a ser descriptiva (esta formada
por una palabra latina que denota flores, con un prefijo
latino que significa «entre»).

54 — Véase la sentencia Intel Corporation, citada en la nota 10,
apartados 72 a 74.
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de cierta marca, y no fruta o gaséleo. O que el
término de busqueda «nokia» haya de ser uti-
lizado siempre en relacién con teléfonos mo-
viles, y nunca se refiera a una ciudad, un lago,
un movimiento religioso o una marca de neu-
maticos, todos ellos con un nombre parecido.

71. E igualmente aventurado serfa presumir
de forma general que una empresa que com-
pre signos como palabras clave en un servicio
remunerado de referenciacién en Internet
tenga siempre la vista puesta en una mar-
ca concreta, especialmente si existen varias
marcas idénticas registradas a nombre de dis-
tintos titulares en diferentes jurisdicciones. **

55 — No olvidemos que en la aplicacién de la legislacién de la
UE en materia de marcas de renombre, éstas también estdn
protegidas en relaciéon con productos o servicios diferentes.
Conforme a la jurisprudencia, las marcas «nicho» que no
son dnicas pero son notoriamente conocidas en un area
geogrdfica relativamente limitada, se consideran marcas
de renombre a los efectos del articulo 5, apartado 2, de la
Directiva 89/104 (véase la sentencia General Motors, citada
en la nota 10, apartado 31, y Senftleben, op. cit., p. 54).
Puede haber, por ejemplo, marcas de dispositivos médicos
que tengan realmente un renombre y una extrema notorie-
dad entre los interesados pero sean desconocidas para el
publico general (los sistemas de imagen precisos en radio-
logia, o el equipamiento utilizado en cirugia dental, por
ejemplo). Las marcas también pueden tener un renombre
entre un publico especializado y en un drea limitada (por
ejemplo, ciertas marcas de bisturies en un Estado federado
alemdn). Si bien es ésta la situacion con arreglo a la Direc-
tiva 89/104, el Reglamento n° 40/94 exige que el renom-
bre sea a escala de la UE: véase su articulo 9, apartado 1,
letra c). En Estados Unidos, en cambio, la legislacion fede-
ral que protege frente a la dilucién exige, con arreglo a la
Trade Mark Dilution Revision Act de 2005, que la marca sea
ampliamente reconocida por el ptiblico consumidor general
de Estados Unidos (véase la nota 9).
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72. En conclusién, se puede afirmar con cer-
teza que la identidad entre una palabra clave
y una marca indica un vinculo entre ellas en el
caso de las marcas realmente tinicas que tie-
nen un fuerte e inherente cardcter distintivo.
De igual manera, en el caso de una empresa
que compra una palabra clave, sélo se pue-
de presumir que tiene en mente una marca
idéntica si la marca tiene dichas caracteristi-
cas y la palabra clave ha sido adquirida por
un competidor, es decir, una empresa que
vende productos o servicios que compiten
con los cubiertos por la marca. En mi opi-
nion, esos requisitos parecen cumplirse en
el caso, ciertamente excepcional, de la marca
INTERFLORA.

73. En otros casos, la existencia de un vinculo
no se puede determinar sin recurrir a factores
externos al uso «invisible» de una marca con-
sistente en elegir una palabra clave idéntica
para la publicidad de un motor de bisqueda.
En mi opinidn, dichos factores podrian estar
relacionados con la informacién publicitaria
mostrada en el anuncio que aparece en el en-
lace patrocinado.*®

74. En mi opinién, el Tribunal de Justicia
siguié este razonamiento en la sentencia
Google France y Google. En ella, rechazé la

56 — Cabe anadir que resulta problemético el marco legal tra-
dicional en materia de marcas, en cuanto a la valoracién
de la respuesta de los consumidores al uso de un signo, si
se aplica solo a la seleccion de palabras clave, porque en la
publicidad de los motores de bisqueda la asociacién men-
tal del internauta que realiza una busqueda con un término
especifico es anterior a la aparicién del anuncio patroci-
nado, es decir, al momento en el que el efecto causal del uso
de la marca se hace perceptible al usuario.
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propuesta del Abogado General de que la
eleccion de palabras clave debe calificarse de
uso privado por el parte del anunciante® vy,
en cambio, resolvié que el anunciante si que
«hace uso» de una marca al elegirla como
palabra clave en un servicio remunerado de
referenciacion. Como ya he mencionado, esta
conclusion no dependia de si el signo estaba
incluido o no en el anuncio mostrado en el
enlace patrocinado.

75. Sin embargo, en la sentencia Google
France y Google, el Tribunal de Justicia, aun-
que el asunto no afectaba a los anunciantes
sino sélo al operador del servicio de referen-
ciacién por Internet, prosiguié declarando
que «la determinacién de si dicha funcién de
la marca [la de indicar el origen de los pro-
ductos o servicios]*® resulta menoscabada
cuando se muestra a los internautas, a partir
de una palabra clave idéntica a una marca, un
anuncio de un tercero, que puede ser compe-
tidor del titular de dicha marca, depende par-
ticularmente del modo en que se presente el
anuncio».*

76. En mi opinién, de la sentencia Google
France y Google se puede inferir que, aunque
la eleccién de la palabra clave constituya un
uso de la marca para productos o servicios del
anunciante, los requisitos para que ese uso

57 — Citada en la nota 6, apartados 51 y 52; véanse también las
conclusiones del Abogado General Maduro, presentadas el
22 de septiembre de 2009 en ese asunto, punto 150.

58 — Elanadido es mio.
59 — Google France y Google, citada en la nota 6, apartado 83.

sea admisible deben evaluarse primordial-
mente® en funcién de su resultado visible,
que es que el anuncio se muestra en el enlace
patrocinado del anunciante al internauta que
ha tecleado el término de bisqueda. Dado
que el Tribunal de Justicia no declar6 que la
eleccion de palabras clave idénticas a marcas
de terceros fuera, de por si, contraria al dere-
cho exclusivo del titular de la marca a hacer
uso de ella en la publicidad de productos o
servicios idénticos a los cubiertos por la mar-
ca, es logico que el punto de partida del ana-
lisis sean los efectos del anuncio en el enlace
patrocinado que se muestra al internauta.

4. Difuminaciéon

77. Con arreglo al articulo 2 de la Directiva
89/104, para poder registrar un signo como
marca éste debe ser distintivo, es decir, apro-
piado para distinguir los productos o servi-
cios de una empresa de los de otras. La pro-
teccién ampliada de las marcas con arreglo al
articulo 5, apartado 2, pueden otorgarla los
Estados miembros cuando «con la utilizacién
del signo realizada sin justa causa se preten-
da obtener una ventaja desleal del caricter

60 — Como ya he concluido, en circunstancias muy especificas
relativas a la naturaleza de los productos o servicios con
referencia al renombre o al significado secundario de la
marca, existe riesgo de efectos negativos para la funcién
de origen aun cuando el anuncio no mencione ni refiera la
marca.
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distintivo o del renombre de la marca o se
pueda causar perjuicio a los mismos».

78. Para ser distintivo (y poder ser una mar-
ca), un signo no debe tener absolutamente
ningun significado primario ni tener un sig-
nificado primario que no sea descriptivo en
sentido genérico, es decir, que no haga refe-
rencia a los productos o servicios cubiertos
por la marca o a su origen o cualidades, sino
a cosas diferentes (como APPLE para los or-
denadores). En el limite se encuentran las
marcas sugerentes que tienen un significado
primario no descriptivo de los productos y
servicios a los que se refiere, pero que susci-
tan una asociacion relacionada con (las pro-
piedades de) los productos o servicios (como
TRESOR para perfumes de alta calidad). !

79. El Tribunal de Justicia ha definido la di-
lucion por difuminacion en los siguientes tér-
minos: «En lo relativo al perjuicio causado al
cardcter distintivo de la marca anterior, deno-
minado igualmente “dilucién’; “menoscabo” o
“difuminacién’, dicho perjuicio consiste en la
debilitacién de la capacidad de dicha marca
para identificar como procedentes de su titu-
lar los productos o servicios para los que se
registr6 y respecto de los cuales se ha utili-
zado, dado que el uso de la marca posterior
da lugar a la dispersion de la identidad de la
marca anterior y de su presencia en la mente
del pablico. Asi sucede, en particular, cuando

61 — Sobre este espectro de distincién, véase Holmgqvist, op. cit.,
pp. 17 a 22.
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la marca anterior, que generaba una asocia-
cién inmediata con los productos o servicios
para los que se registrd, deja de tener este
efecto.» ©

80. Por lo tanto, difuminacion se refiere al
uso de un signo idéntico o similar a una mar-
ca de renombre de tal manera que pueda de-
bilitar su cardcter distintivo disminuyendo
su capacidad de distinguir entre productos
y servicios. Al final del proceso de difumina-
cion (o dilucién en sentido estricto), la mar-
ca ya no puede suscitar una asociaciéon en la
mente de los consumidores de la existencia de
un vinculo econémico entre una determinada
procedencia comercial ® de ciertos productos
o servicios y la marca. Por tanto, de lo que se
trata es de la misma capacidad de un signo
de servir como marca o, lo que es lo mismo,
de la funcién de identificacién o distincién de
dicha marca.

81. La difuminacién o dilucién en este sen-
tido significa, antes que nada, que el cardcter
distintivo de la marca se atenda («Verwds-
serung» en alemdan) y la marca se hace super-
flua. Un signo usado como marca referida a
diversos productos o servicios de diferente

62 — Sentencias Intel Corporation, citada en la nota 10, apar-
tado 29, y L'Oréal y otros, citada en la nota 11, apartado 39.

63 — Me refiero aqui a una procedencia u origen en sentido abs-
tracto, referido a la empresa que controla la produccién de
los productos o la prestacion de los servicios cubiertos por
la marca, no a un determinado fabricante o prestador de
servicios; véase, por ejemplo, la sentencia Arsenal, citada
en la nota 34, apartado 48.
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procedencia comercial ya no sirve para iden-
tificar los productos y servicios cubiertos por
la marca con una sola procedencia.® Este
riesgo se asocia casi siempre a casos en los
que una marca notoriamente conocida se
expone a la presencia de signos idénticos o
similares referidos a diferentes productos y
servicios y a sus origenes.

82. Sin embargo, esa evolucién es dificil de
apreciar en el contexto de productos o servi-
cios idénticos o similares. Dado que Marks &
Spencer no esta utilizando la marca INTER-
FLORA para productos o servicios diferentes
de los que provee Interflora, a mi parecer no
estamos ante una dilucién en el sentido de-
finido por la jurisprudencia. Por lo tanto, el
problema de Interflora en este caso no es que
su marca INTERFLORA se haga superflua y
pierda asi su cardcter distintivo, sino el ries-
go de su degeneracion, es decir, que la mar-
ca se convierta en un término genérico o en
un nombre comun. Esto indica también una

64 — En este sentido, la difuminacién no la causa el titular de
la marca al usarla como denominacién para diversos pro-
ductos y servicios, siempre que la marca haya adquirido un
renombre y un alto grado de distincién merced a la publici-
dad y a otras medidas de marketing en que ha invertido el
titular de la marca para crear una imagen para ella. En esos
casos, el publico identifica correctamente con una misma
procedencia comercial los distintos productos y servicios
asi denominados. Lo que perjudica al cardcter distintivo de
la marca es la coexistencia de marcas idénticas o similares
que cubren productos o servicios diferentes de diversa pro-
cedencia comercial, pues eso impide el desarrollo de una
imagen para la marca, o diluye la existente.

pérdida del carécter distintivo, pero de dife-
rente naturaleza que la dilucién en el sentido
de atenuacién de la marca. ®

83. Habida cuenta de que el articulo 5, apar-
tado 2, de la Directiva 89/104 también es de
aplicacién en casos de doble identidad entre
los signos y entre los productos o servicios,
es mi opinién que la proteccion frente a la
degeneracién también deberia concederse
en virtud de dicha disposicién, puesto que el
problema de fondo (la pérdida gradual del ca-
racter distintivo) es el mismo.

84. La degeneracién proviene, bien de la au-
sencia de un término genérico alternativo que
denote la clase de productos de los cuales el

65 — En mi opinién, la difuminacién en el sentido de atenuacion
es un caso andlogo al de un apellido que pierde su capa-
cidad de distinguir entre diferentes familias como grupos
con un origen comun. Asi, Smith es menos distintivo como
apellido que Windsor. Sin embargo, dilucién por difumina-
cién no significa que la marca pierda todo su caricter dis-
tintivo, es decir, la capacidad de servir como marca. Smith
puede servir como apellido a pesar de ser muy comun, y
STAR puede servir como marca pese a ser superflua, es
decir, débil en cuanto a capacidad de distincién. Una marca
degenerada, por otro lado, ha perdido su caracter distintivo
y por este motivo ya no puede servir como marca. Por lo
tanto, en teorfa, las marcas diluidas no son marcas «semi-
degeneradas» (véase Holmgqvist, p. 152). Sea como fuere,
parece util aceptar la degeneraciéon como variante de la
difuminacion a fin de proteger marcas notoriamente cono-
cidas, al menos en los ordenamientos juridicos en los que la
proteccion en relacién con productos o servicios idénticos
o similares exija riesgo de confusién. En Estados Unidos, la
degeneracién a menudo se incluye en el concepto de dilu-
cién; véase, por ejemplo, Simon, op. cit., pp. 72 a 74.
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Unico representante, o el mds importante, es
el producto o servicio cubierto por la marca,
o bien del abrumador éxito de una determina-
da denominacién en una determinada clase
de productos. La degeneracion amenaza, en
particular, a las marcas que cubren una nueva
innovacion o a las que son notoriamente co-
nocidas en dmbitos especificos. ®

85. La degeneracion puede proceder de ac-
tos y omisiones del propio titular de la marca,
por ejemplo si la usa como término genérico
o si la omite para desarrollar un término ge-
nérico alternativo adecuado a fin de facilitar
la referencia a dichos productos sin utilizar la
marca como término genérico. Sin embargo,
la degeneracion también puede venir del uso
de la marca por otras personas de una forma
que contribuya a que se vaya convirtiendo en
un término genérico.

86. Interflora alega que la eleccién como
palabras clave de su marca y de términos de-
rivados de ella mediante pequeiias modifica-
ciones por parte de Marks & Spencer implica
un riesgo de dilucién de la marca INTER-
FLORA, lo que constituye una difuminacién
que Interflora cree tener derecho a prohibir
con arreglo al articulo 5, apartado 2, de la
Directiva 89/104. Su argumento es que, al te-
clear «interflora», el internauta esta buscando

66 — El clasico ejemplo de manual «celofan» representa ambas
categorias.
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informacion sobre floristas que comerciali-
cen sus servicios (y productos, es decir, flores)
bajo la marca INTERFLORA. De este modo,
el comportamiento de Marks & Spencer en-
trana el riesgo de que la marca INTERFLO-
RA se diluya al adquirir un significado gené-
rico que denote cualquier grupo de floristas
que ofrezca servicios de envio en los que el
envio pueda ser asumido por una tienda dife-
rente de la que recibe el pedido.

87. Me temo que esta linea argumental no
puede prosperar después de la sentencia
Google France y Google, antes citada, pues
implica que la eleccion de las marcas de ter-
ceros como palabras clave constituya, de por
si, una difuminacién, al menos en el caso de
las marcas de renombre. En efecto, para el
argumento, el factor que causa un riesgo de
degeneracién de la marca es la asociacién que
resulta de la cadena causal que vincula el te-
cleo de la palabra clave a la aparicién del en-
lace patrocinado con el anuncio del tercero.

88. Sin embargo, como ya he mencionado, el
Tribunal de Justicia no condend en si misma
la publicidad con palabras clave que utiliza
marcas de terceros, sino que condicioné la
posibilidad de que sea admitida al contenido
del anuncio mostrado en el enlace patrocina-
do. Sila conjuncién de una palabra clave y un
anuncio en un enlace patrocinado equivalie-
se, de por si, a una dilucién, cualquier marca
serfa objeto de difuminacién siempre que se
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utilizase como palabra clave para dirigir a un
anuncio de una empresa distinta del titular de
la marca.

89. En este caso, el enlace patrocinado que
se muestra después de que el internauta haya
tecleado el término de busqueda «interflo-
ra» no incluye el signo ni ningtn otro simi-
lar. Como ya he explicado, en el caso de una
marca que cubre productos y servicios sumi-
nistrados por una red comercial de empre-
sas, esto no excluye la posibilidad de error en
cuanto a la existencia de un vinculo econé-
mico entre la marca y el anunciante. En otras
palabras, es posible un efecto negativo sobre
la funcién de origen aun cuando la marca no
se mencione en el anuncio mostrado en el en-
lace patrocinado.

90. Sin embargo, yo no creo que la dilucién
de una marca, es decir, la debilitacién de su
significado denotativo de productos o servi-
cios de un origen comercial abstracto espe-
cifico, pueda considerarse, en Derecho, como
resultado de una publicidad en la que no se
menciona la marca. No en vano, difumina-
cion en el sentido de pérdida del cardcter
distintivo significa que el signo percibido por
el consumidor adquiere un significado alter-
nativo en su mente. El significado alternativo
puede ser, bien una indicacién ambivalente
de diferentes productos o servicios de distinta

procedencia, en el caso de productos o servi-
cios diferentes, bien la indicacién de una ca-
tegoria genérica de productos o servicios, en
caso de que sean idénticos o similares. *’

91. En mi opinidn, el uso de marcas de ter-
ceros como palabras clave en la publicidad de
motores de buisqueda es perjudicial para el
caracter distintivo de una marca de renombre
en casos de productos o servicios idénticos,
siempre que se den las siguientes condicio-
nes: que el signo se mencione o muestre en el
anuncio del enlace patrocinado y que el men-
saje comercial o la comunicacién del anuncio
utilice el signo en sentido genérico para refe-
rirse a una categoria o clase de productos o
servicios, y no como distincioén entre produc-
tos y servicios de origen diverso.

5. Deterioro

92. En aras de la claridad, también debo
mencionar el segundo elemento contempla-
do en el articulo 5, apartado 2, de la Direc-

67 — A mi parecer, calificar, como tal, la seleccién de una palabra
clave en la publicidad de un motor de busqueda en Internet
como uso de un signo capaz de difuminacion se apartaria
sustancialmente de la doctrina asentada sobre dilucién de
marcas. Esto daria lugar a graves problemas de prueba,
porque los anuncios patrocinados normalmente sélo repre-
sentan una fraccién de la informacién mostrada como
resultados de la bisqueda al internauta.
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tiva 89/104, es decir, el deterioro, que se re-
fiere al detrimento del renombre de la marca.
En la sentencia L'Oréal y otros, citada en la
nota 47, el Tribunal de Justicia sefialé6 que
«tal perjuicio se produce cuando los produc-
tos o servicios respecto de los cuales el terce-
ro usa el signo idéntico o similar producen tal
impresioén en el publico que el poder de atrac-
cién de la marca anterior resulta mermado.
El riesgo de ese perjuicio puede resultar, en
particular, del hecho de que los productos o
servicios ofrecidos por el tercero posean una
caracteristica o una cualidad que puedan
ejercer una influencia negativa sobre la ima-
gen de la marca».® Sin embargo, no se trata
aqui del deterioro.

6. Parasitismo

93. En la sentencia L'Oréal y otros, citada
en la nota 47, el Tribunal de Justicia definié
el parasitismo como la situacién en que un
tercero «pretende aprovecharse de una mar-
ca de renombre mediante el uso de un signo
similar a ésta para beneficiarse de su poder
de atraccion, de su reputacién y de su presti-
gio, y explotar el esfuerzo comercial realizado
por el titular de la marca para crear y man-
tener la imagen de ésta sin ofrecer a cambio

68 — En cuanto a Estados Unidos, véase la sentencia de la
Supreme Court of the United States en el asunto Moseley
et al, DBA Victor’s Little Secret v. v Secret Catalogue, Inc.,
etal, 537 U.S. 418 (2003), en que revocaba la sentencia de la
Court of Appeals for the Sixth Circuit, 259 F.3d 464.
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compensacion econémica alguna y sin hacer
ningun tipo de esfuerzo a estos efectos, [de
modo que] debe considerarse que la venta-
ja obtenida del cardcter distintivo o del re-
nombre de dicha marca mediante tal uso es
desleal».®

94. El Tribunal de Justicia declaré en dicha
sentencia que la existencia de una ventaja
desleal no depende de si el uso perjudica o
no al titular de la marca. A mi entender, esto
genera muchos problemas desde el punto de
vista de la competencia, ya que el Tribunal de
Justicia declara en realidad que el titular de la
marca estd facultado para ejercer su derecho
a prohibir el uso de un signo en circunstan-
cias en las que dicho uso causaria un aleja-
miento del 6ptimo de Pareto. La situacién del
titular de la marca no mejoraria, ya que, por
definicion, él no puede sufrir ningun perjui-
cio por el uso, mientras que la situacién del
competidor empeoraria al perder parte de su
negocio. Asimismo, sufrirfa un menoscabo la
situacion de los consumidores que no hubie-
sen sido confundidos por el anuncio, sino que
hubiesen preferido conscientemente comprar
los productos del competidor.”

95. Es importante recordar que el asunto
L'Oréal y otros, antes citado, versaba sobre la

69 — Sentencia citada en la nota 11, apartado 49.

70 — Véase Klerman, D., Trademark Dilution, Search Costs, and
Naked Licensing, Fordham Law Review, Vol. 74 (2006),
pp. 1759 a 1773, especialmente p. 1771.
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imitaciéon de productos de lujo. En el presente
caso, los productos o servicios son «norma-
les», y no réplicas ni imitaciones; al menos,
no se ha acusado a Marks & Spencer de imitar
a Interflora en modo alguno.

96. En el presente caso, Marks & Spencer
intenta presentarse como una alternativa co-
mercial para los clientes que buscan informa-
cion sobre los productos de Interflora o sobre
servicios de envio de flores en general, recor-
dando probablemente la marca mds conocida
en relacién con dichos servicios. Es evidente
que en ambos casos Marks & Spencer esta
obteniendo una ventaja del renombre de la
marca de Interflora, pues es inconcebible otra
explicacién para esta seleccién de palabras
clave. Por lo tanto, la cuestién pendiente se
refiere a la legitimidad de dicho uso. Convie-
ne recordar que, conforme al asunto Google
France y Google, antes citado, la eleccion de
palabras clave en esas circunstancias cons-
tituye un uso de la marca de Interflora para
productos y servicios de Marks & Spencer.

97. En el asunto L'Oréal y otros, el Abogado
General también propuso que la prueba de la
legitimidad del uso solo sea de aplicacion si
hay justa causa para usar la marca de la otra

parte. Si no es asi, el uso es automdticamente
indebido.”

98. El uso aqui relevante, consistente en la
eleccion de la marca como palabra clave en
la publicidad de un motor de bisqueda en In-
ternet, precisa una justa causa. En la medida
en que se debaten los casos tipicos contem-
plados por el articulo 5, apartado 2, de la Di-
rectiva 89/104, es decir, los que se refieren a
productos o servicios diferentes, resulta muy
complicado precisar como se ha de interpre-
tar esa condicién. Como ya he mencionado,
el vinculo entre la palabra clave y la marca es
muy dificil de establecer sin recurrir a la in-
formacidn sobre las circunstancias externas a
ese uso.

99. En el caso de productos o servicios idén-
ticos o similares, la propuesta de presentar
una alternativa comercial a los productos o
servicios protegidos por una marca de re-
nombre debe considerarse como justa causa
en el contexto del marketing moderno basa-
do en la publicidad mediante palabras clave
en Internet. En caso contrario, la publicidad
mediante palabras clave que utilice marcas
notoriamente conocidas de terceros seria,
en si misma, un parasitismo prohibido. Esta
conclusién no se puede justificar teniendo en
cuenta la necesidad de promover una compe-
tencia libre de distorsiones y las posibilidades

71 — Conclusiones del Abogado General Mengozzi presenta-
das el 10 de febrero de 2009 en el asunto en que recay? la
sentencia L'Oréal y otros, citada en la nota 11, puntos 105
alll.
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de los consumidores de buscar informacién
sobre productos y servicios. No en vano, la
economfa de mercado significa que unos
consumidores bien documentados puedan
elegir conforme a sus preferencias. A mi jui-
cio, no seria razonable que el titular de una
marca pudiese prohibir tal uso salvo que tu-
viera objeciones que oponer al anuncio que
se muestra al teclear un término de buisqueda
correspondiente a una palabra clave.

100. Interflora alega que la publicidad me-
diante palabras clave de Marks & Spencer ha
incrementado sustancialmente sus propios
costes publicitarios, debido al aumento del
precio por clic que le cobra Google a raiz de
la competencia relativa a dichos AdWords.

101. Ensusentencia Google Francey Google,
el Tribunal de Justicia declaré lo siguiente: ™
«En lo que atarie al uso por los anunciantes en
Internet del signo idéntico a una marca ajena,
como palabra clave para la aparicién en pan-
talla de mensajes publicitarios, es evidente

72 — Citada en la nota 6, apartados 93 a 95.
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que este uso puede tener repercusiones en el
empleo de dicha marca por su titular con fi-
nes publicitarios y en su estrategia comercial.
[...] Dado el importante lugar que ocupa la
publicidad en Internet en el tréfico econémi-
co, es posible que el titular de la marca inscri-
ba su propia marca como palabra clave en el
servicio de referenciacion para que aparezca
un anuncio bajo la rdbrica “enlaces patroci-
nados” En este caso, el titular de la marca de-
berd eventualmente comprometerse al pago
de un precio por clic mas elevado que el que
corresponde a otros operadores econdmi-
cos, si desea que su anuncio aparezca antes
del de los otros operadores que han seleccio-
nado también su marca como palabra clave.
Ademads, aun cuando el titular de la marca
esté dispuesto a pagar un precio por clic mas
elevado que el que ofrecen los terceros que
hayan seleccionado también dicha marca, no
puede estar seguro de que su anuncio vaya a
aparecer antes del de los terceros, dado que
en la determinacién del orden de aparicién
de los anuncios intervienen mads factores. [...]
Sin embargo, estas repercusiones del uso de
un signo idéntico a la marca por terceros no
constituyen por si mismas un menoscabo de
la funcién de publicidad de la marca.»

102. Por lo tanto, dado que los mayores cos-
tes del precio por clic no afectan a la funcién
de publicidad de una marca de renombre, en-
tiendo que por si mismos no constituyen un
acto indebido o la obtencién de una ventaja
del renombre de la marca.
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103. Ademds, dado que el Tribunal de Jus-
ticia, en su sentencia Google France y Goo-
gle, antes citada, aprobé en principio la pu-
blicidad mediante palabras clave que utilice
marcas de terceros, creo que la cuestiéon del
parasitismo también debe analizarse aten-
diendo al anuncio mostrado en el enlace pa-
trocinado. Si el anuncio menciona o muestra
la marca, la aceptabilidad del uso dependera
de si estamos ante una publicidad comparati-
va legitima o, al contrario, ante un aprovecha-
miento a costa del titular de la marca.”

104. En sus anuncios, Marks & Spencer ni
compara sus productos y servicios con los de
Interflora («nuestros productos y servicios
son mejores/mds baratos que los de Interflo-
ra») ni presenta sus productos como imita-
ciones o copias («ofrecemos el mismo tipo de
servicio que Interflora»), ni tampoco los pre-
senta expresamente como alternativa («;Es

73 — En Estados Unidos, el articulo 43 (c), 4(A), de la Lanham
Act establece que «el uso legitimo de una marca notoria
en la publicidad o promocién comercial comparativa para
identificar los productos o servicios que compiten con los
del titular de la marca notoria» no podra ser impugnado en
virtud del articulo 43 (c), relativo a la dilucién de marcas.

cliente de interflora? ;Por qué no prueba esta
vez Marks & Spencer?») a los de Interflora.

105. Sin embargo, la eleccién de palabras cla-
ve en la publicidad de un motor de bisque-
da por parte de Marks & Spencer implica un
mensaje publicitario de que se ofrecen como
alternativa a Interflora. Pero yo no creo que
esto constituya parasitismo a los efectos del
articulo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104.

106. Por dltimo, en mi opinidn, los aspectos
mencionados en la cuarta cuestion son irrele-
vantes para la respuesta que se dé a la tercera
cuestidn, letra b).
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V. Conclusion

107. A lavista del andlisis anterior, propongo que se responda de la siguiente forma a
la High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division:

«1) El articulo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de
21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximacién de las le-
gislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, y el articulo 9, apar-
tado 1, letra a), del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de
1993, sobre la marca comunitaria, se han de interpretar como sigue:
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Un signo idéntico a una marca se usa “para productos o servicios” en el
sentido de dichas disposiciones cuando ha sido seleccionado como palabra
clave en relacién con un servicio de referenciaciéon en Internet sin el consen-
timiento del titular de la marca, y la aparicién del anuncio viene determina-
da por la palabra clave.

El titular de una marca estd facultado para prohibir tal conducta en las cir-
cunstancias descritas, en caso de que dicho anuncio no permita o apenas
permita a un internauta medio determinar si los productos o servicios re-
feridos en el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa
econdémicamente vinculada a éste o si proceden de un tercero.

Se produce un error relativo al origen de los productos o servicios cuando
el enlace patrocinado por el competidor puede dar lugar a que parte del pu-
blico crea que el competidor forma parte de la red comercial del titular de la
marca cuando no es asi. Como consecuencia de esto, el titular de la marca
tiene derecho a prohibir el uso de la palabra clave en la publicidad por parte
del tercero en cuestion.



2)

INTERFLORA E INTERFLORA BRITISH UNIT

Elarticulo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 y el articulo 9, apartado 1, letra c),
del Reglamento n° 40/94 deben interpretarse en el sentido de que el uso de un
signo como palabra clave en un servicio de referenciacion en Internet para pro-
ductos o servicios idénticos a los cubiertos por una marca de renombre idéntica
también se incluye en el dmbito de aplicacién de dichas disposiciones y puede ser
prohibido por el titular de la marca cuando:

a) el anuncio que se muestra cuando el internauta teclea, como término de
buisqueda, la palabra clave idéntica a la marca de renombre, mencione o
muestre la marca, y

b) la marca

— bien se utilice en el anuncio como un término genérico que comprenda
una clase o categoria de bienes o servicios,

— bien el anunciante pretenda con ello beneficiarse de su poder de atrac-
cién, su renombre o su prestigio, y explotar los esfuerzos comerciales
realizados por el titular de esa marca para crear y mantener la imagen
de la misma.

El hecho de que el operador del motor de busqueda no permita a los titulares de
marcas en el drea geografica de que se trate impedir que los terceros elijan signos
idénticos a sus marcas como palabras clave es, de por si, irrelevante en lo que
respecta a la responsabilidad del anunciante que utiliza las palabras clave.»
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