SENTENCIA DE 22.9.2011 — ASUNTO C-323/09

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)
de 22 de septiembre de 2011 *

En el asunto C-323/09,

que tiene por objeto una peticién de decisién prejudicial planteada, con arreglo al
articulo 234 CE, por la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division
(Reino Unido), mediante resolucién de 16 de julio de 2009, recibida en el Tribunal de
Justicia el 12 de agosto de 2009, en el procedimiento entre

Interflora Inc.,

Interflora British Unit

Marks & Spencer plc,

Flowers Direct Online Ltd,

* Lengua de procedimiento: inglés.
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INTERFLORA E INTERFLORA BRITISH UNIT

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),

integrado por el Sr. A. Tizzano, Presidente de Sala, y los Sres. J.-J. Kasel, M. Ilesic¢
(Ponente), E. Levits y M. Safjan, Jueces;

Abogado General: Sr. N. Jadskinen;
Secretaria: Sra. L. Hewlett, administradora principal;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 13 de oc-
tubre de 2010;

consideradas las observaciones presentadas:

— en nombre de Interflora Inc. e Interflora British Unit, por el Sr. R. Wyand, QC, y
el Sr. S. Malynicz, Barrister;

— en nombre de Marks & Spencer plc, por el Sr. G. Hobbs, QC, la Sra. E. Himswor-
th, Barrister, y por el Sr. T. Savvides y la Sra. E. Devlin, Solicitors;

— en nombre del Gobierno portugués, por el Sr. L. Inez Fernandes, en calidad de
agente;

— en nombre de la Comisién Europea, por el Sr. H. Krédmer, en calidad de agente;
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oidas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia publica el
24 de marzo de 2011;

dicta la siguiente

Sentencia

La peticién de decision prejudicial versa sobre la interpretacion del articulo 5 de la
Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva
relativa a la aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros en materia de
marcas (DO 1989, L 40, p. 1), y del articulo 9 del Reglamento (CE) n° 40/94 del Con-
sejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1).

Dicha peticién fue presentada en el marco de un litigio que enfrentaba a las socie-
dades Interflora Inc. e Interflora British Unit, por una parte, a Marks & Spencer plc
(en lo sucesivo, «M & S») y Flowers Direct Online Ltd., por otra. Tras haber llegado
a un arreglo amistoso con Flowers Direct Online Ltd, el litigio principal enfrenta a
Interflora Inc. e Interflora British Unit con M & S en relacién con la aparicién en
Internet de anuncios de M & S a partir de palabras clave correspondientes a la marca
INTERFLORA.

Marco juridico

La Directiva 89/104 y el Reglamento n°® 40/94 fueron derogados, respectivamente,
por la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre
de 2008, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros en
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materia de marcas (DO L 299, p. 25), que entr6 en vigor el 28 de noviembre de 2008,
y por el Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la
marca comunitaria (DO L 78, p. 1), que entré en vigor el 13 de abril de 2009. Sin em-
bargo, habida cuenta de la época en que se produjeron algunos de los hechos, puede
considerarse que el litigio principal se rige por la Directiva 89/104 y el Reglamento
n° 40/94.

Si bien el Tribunal de Justicia interpretard, por consiguiente, la Directiva 89/104 y
el Reglamento n° 40/94, tal y como pide el érgano jurisdiccional remitente, procede
indicar que en caso de que al resolver el litigio principal dicho érgano jurisdiccional
se base en las reglas de la Directiva 2008/95 y del Reglamento n° 207/2009, la citada
interpretacion serd aplicable a esos nuevos textos legales. En efecto, el contexto y el
objetivo de las disposiciones pertinentes en el litigio principal no han sufrido ningu-
na modificacidén sustancial con la adopcion de esta tltima Directiva y de este dltimo
Reglamento.

El décimo considerando de la Directiva 89/104 establecia:

«Considerando que la proteccién conferida por la marca registrada, cuyo fin es pri-
mordialmente garantizar la funcién de origen de la marca, es absoluta en caso de
identidad entre la marca y el signo y entre los productos o servicios; que la protecciéon
cubre igualmente 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 confusidn; que el riesgo de confusién constituye la condicién especifica
de la proteccion; [...]»

El séptimo considerando del Reglamento n° 40/94 estaba redactado en términos
practicamente idénticos.
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El articulo 5 de la Directiva 89/104, titulado «Derechos conferidos por la marca»,
disponia:

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

a) de cualquier signo idéntico a la marca 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 designados por la marca y el signo, implique
por parte del pablico un riesgo de confusién, que comprende el riesgo de asocia-
cion entre el signo y la marca.

2. Cualquier Estado miembro podrd asi mismo disponer que el titular esté facultado
para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el trafico econémi-
co, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no
sean similares 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 carcter 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:

a) poner el signo en los productos o en su presentacion;
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b) ofrecer productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines y ofrecer o
prestar servicios con el signo;

c) importar productos o exportarlos con el signo;

d) utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.

El tenor del articulo 9, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento n° 40/94 se corres-
pondia esencialmente con el del articulo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104. El
apartado 2 del citado articulo 9 se correspondia con el apartado 3 del mencionado
articulo 5. Por su parte, el articulo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94,
disponia:

«La marca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estd ha-
bilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el trafico
econdémico:

¢) 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 notoriamente conocida en la Comunidad y si el uso sin
justa causa del signo se aprovechara indebidamente del cardcter distintivo o de la
notoriedad de la marca comunitaria o fuere perjudicial para los mismos.»

I - 8669



10

11

12

SENTENCIA DE 22.9.2011 — ASUNTO C-323/09

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

El servicio de referenciacion «AdWords»

Cuando un internauta efectiia una busqueda a partir de una o varias palabras en el
buscador Google, éste muestra los sitios web que parecen ajustarse mds a dichas pa-
labras por orden decreciente de pertinencia. Estos son los denominados resultados
«naturales» de la busqueda.

Por otra parte, el servicio remunerado de referenciacién «AdWords» de Google per-
mite a los operadores econdmicos seleccionar una o varias palabras clave para que, en
caso de que coincidan con las introducidas por el internauta en el buscador, aparezca
en pantalla un enlace promocional hacia su sitio web. Este enlace promocional apare-
ce bajo la rubrica «enlaces patrocinados», que se muestra, bien en la parte derecha de
la pantalla, al lado de los resultados naturales, bien en la parte superior de la pantalla,
encima de dichos resultados.

Los enlaces promocionales se acompaifian de un breve mensaje comercial. El conjunto
de enlace y mensaje constituye el anuncio mostrado bajo la ribrica antes mencionada.

El anunciante debe abonar una cantidad por el servicio de referenciacién cada vez
que se pulse en su enlace promocional. Esta cantidad se calcula principalmente en
funcién del «precio maximo por clic» que el anunciante se haya comprometido a
pagar al contratar el servicio de referenciacion de Google y del nimero de veces que
los internautas pulsen en dicho enlace.
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La misma palabra clave puede ser seleccionada por varios anunciantes. El orden de
aparicién de los enlaces promocionales depende, en particular, del precio miximo
por clic, del nimero de veces que se haya pulsado en los enlaces y de la calidad que
Google atribuya al anuncio. El anunciante puede mejorar su lugar en el orden de
aparicién en cualquier momento fijando un precio maximo por clic mas elevado o
intentando mejorar la calidad de su anuncio.

El uso de palabras clave en el litigio principal

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

La red de Interflora Inc. e Interflora British Unit (en lo sucesivo, conjuntamente, «In-
terflora») la forman floristas independientes a quienes los clientes pueden hacer pedi-
dos en persona o por teléfono. Interflora dispone también de sitios web que permiten
que los pedidos sean cursados por Internet, para ser atendidos por el miembro més
cercano al lugar en que deban entregarse las flores. La direccion del sitio principal
es www.interflora.com. Este remite a sitios web especificos de cada pais, como www.
interflora.co.uk.

INTERFLORA es una marca nacional en el Reino Unido, y también una marca comu-
nitaria. No se discute que estas marcas tienen un renombre considerable en el Reino
Unido y en otros Estados miembros de la Unién Europea en el ambito del servicio de
envio de flores.

I - 8671



17

18

19

SENTENCIA DE 22.9.2011 — ASUNTO C-323/09

M & S, sociedad inglesa, es uno de los principales minoristas del Reino Unido. Vende
al por menor una amplia gama de productos y presta servicios a través de su red de
tiendas y de su sitio web www.marksandspencer.com. Una de sus actividades es la
venta y envio de flores. En dicha actividad comercial entra en competencia con In-
terflora. Es cuestidn pacifica entre las partes que M & S no forma parte de la red de
Interflora.

En el marco del servicio de referenciacién «AdWords», M & S seleccion6 como pala-
bras clave la palabra «Interflora», asi como las variantes derivadas de esa palabra con
«errores leves» y expresiones que contienen la palabra «Interflora» (tales como «In-
terflora Flowers», «Interflora Delivery», «Interflora.com», «Interflora.co.uk», etc.). En
consecuencia, cuando los internautas introducian la palabra «Interflora» o alguna de
aquellas variantes o expresiones como término de btsqueda en el motor de bisqueda
de Google, aparecia un anuncio de M & S bajo la ribrica «enlaces patrocinados».

Concretamente, el anuncio se presentaba como sigue:

«M & S Flowers Online

www.marksandspencer.com/flowers

Magnificas flores y plantas frescas

Haga su pedido antes de las 17 h para su entrega al dia siguiente»
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(«M & S Flowers Online

www.marksandspencer.com/flowers

Gorgeous fresh flowers & plants

Order by 5 pm for next day delivery»).

Tras comprobar la veracidad de esos hechos, Interflora interpuso contra M & S un
recurso por vulneracién de sus derechos de marca ante la High Court of Justice
(England & Wales), Chancery Division, que decidi6é suspender el procedimiento y
plantear al Tribunal de Justicia diez cuestiones prejudiciales. A raiz de una peticién de
aclaracién del Tribunal de Justicia, mediante resolucion de 29 de abril de 2010, reci-
bida en el Tribunal de Justicia el 9 de junio de 2010, el 6rgano jurisdiccional remitente
retird las cuestiones planteadas quinta y sexta, manteniendo tinicamente las cuatro
cuestiones siguientes:

«1) Cuando un comerciante que es competidor del titular de una marca registrada
y que, a través de su sitio web, vende productos 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 enlaces patrocinados del operador de un motor de bisqueda;

— designa el signo como palabra clave;

— vincula el signo al URL de su sitio web;
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— fija el coste por clic que pagard en relacion con dicha palabra clave;

— programa el momento en que aparecerd el enlace patrocinado y

— utiliza el signo en la correspondencia comercial relativa a la facturacién y al
pago de las tarifas o a la gestién de su cuenta con el operador del motor de
busqueda, sin que el propio enlace patrocinado incluya el signo ni un signo
similar,

sconstituye alguno de estos actos o todos ellos un “uso” del signo por el competi-
dor en el sentido del articulo 5, apartado 1, letra a), de la [Directiva 89/104] y del
articulo 9, apartado 1, letra a), del [Reglamento n°® 40/94]?

¢Es dicho uso “para” productos y servicios 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, apartado 1, letra a), del [Reglamento n°® 40/94]?

¢Esta dicho uso comprendido en el &mbito de aplicacién de una o de ambas de las
disposiciones siguientes:

a) elarticulo 5, apartado 1, letra a), de la [Directiva 89/104] y el articulo 9, apar-
tado 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, aparta-
do 1, letra c), del [Reglamento n° 40/94]?
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4) ;Afecta de algiin modo a la respuesta a la tercera cuestién el hecho de que:

a) la presentacion del enlace patrocinado del competidor en respuesta a una
btisqueda realizada por un usuario mediante el signo de que se trata pueda
dar lugar a que parte del ptiblico crea que el competidor es miembro de la red
comercial del titular de la marca cuando no lo es, o

b) el operador del motor de bisqueda no permita a los titulares de marcas en el
correspondiente Estado miembro [...] prohibir que los terceros seleccionen
como palabras clave signos idénticos a sus marcas?»

Sobre la solicitud de que se reabra la fase oral del procedimiento

Mediante escrito de 1 de abril de 2011, M & S solicité que se reabriera la fase oral
del procedimiento alegando que las conclusiones del Abogado General, leidas el
24 de marzo de 2011, se basaban en premisas erréneas y pasaban por alto los prin-
cipios relativos al reparto de competencias entre el Tribunal de Justicia y el 6rgano
jurisdiccional remitente. En relacién con este tltimo extremo, M & S observa que,
en vez de limitarse a realizar un examen de las normas pertinentes del Derecho de la
Unidn, el Abogado General expuso a qué resultado deberia llevar, en su opinién, la
interpretacion de esas normas en el litigio principal.

Constituye jurisprudencia consolidada que el Tribunal de Justicia puede ordenar
de oficio la reapertura de la fase oral, conforme al articulo 61 de su Reglamento de
Procedimiento, si considera que no estd suficientemente informado o que el asunto
debe dirimirse basindose en una alegacién que no ha sido debatida entre las partes
(véanse, en particular, las sentencias de 26 de junio de 2008, Burda, C-284/06, Rec.
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p-1-4571, apartado 37, y de 17 de marzo de 2011, AJD Tuna, C-221/09, Rec. p. I-1655,
apartado 36).

En el presente asunto, el Tribunal de Justicia considera que dispone de todos los ele-
mentos necesarios para responder a las cuestiones planteadas por el 6rgano jurisdic-
cional remitente y que no procede examinar el asunto a la luz de una alegacién que no
ha sido debatida ante este Tribunal.

Por lo que respecta a las criticas sobre el contenido de las conclusiones del Abogado
General, procede recordar que, en virtud del articulo 252 TFUE, parrafo segundo,
la funcién del abogado general consiste en presentar publicamente, con toda impar-
cialidad e independencia, conclusiones motivadas sobre los asuntos que, de confor-
midad con el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unién Europea, requieran su
intervencion. En el ejercicio de dicha funcién puede, en su caso, analizar una peticién
de decisidén prejudicial colocdndola en un contexto més amplio que el estrictamente
definido por el érgano jurisdiccional remitente o por las partes en el litigio principal.
Ademais, el Tribunal de Justicia no estd vinculado por las conclusiones del Abogado
General ni por la motivacion que éste desarrolla para llegar a las mismas (sentencias
de 11 de noviembre de 2010, Hogan Lovells International, C-229/09, Rec. p. I-11335,
apartado 26, y AJD Tuna, antes citada, apartado 45).

Lo mismo ocurre con el érgano jurisdiccional remitente, quien, al aplicar la decisiéon
prejudicial del Tribunal de Justicia, no esta obligado a seguir el razonamiento expues-
to por el Abogado General.

En estas circunstancias, procede desestimar la solicitud de M & S de que se reabra la
fase oral.
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Sobre las cuestiones prejudiciales

Sobre las cuestiones relativas a los articulos 5, apartado 1, letra a), de la Directiva
89/104 y 9, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 40/94

Mediante sus cuestiones primera y segunda y mediante su tercera cuestion, letra a), el
6rgano jurisdiccional remitente pregunta esencialmente si los articulos 5, apartado 1,
letra a), de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 40/94 deben
interpretarse en el sentido de que el titular de una marca estd facultado para prohibir
que un competidor muestre —a partir de una palabra clave idéntica a esa marca se-
leccionada por el competidor en el marco de un servicio de referenciacién en Internet
sin el consentimiento del referido titular— un anuncio de productos o servicios idén-
ticos a aquéllos para los que esté registrada la citada marca.

Mediante su cuarta cuestién, el mencionado 6rgano jurisdiccional desea saber si en
este contexto es pertinente que el citado anuncio pueda inducir a una parte del pa-
blico concernido a creer equivocadamente que el anunciante es miembro de la red
comercial del titular de la marca y que el operador del servicio de referenciacién no
permita a los titulares de marcas oponerse a la eleccién como palabras clave de signos
idénticos a aquéllos.

Procede examinar estas cuestiones conjuntamente.

Como ya ha senalado el Tribunal de Justicia, el signo seleccionado por el anuncian-
te como palabra clave en el marco de un servicio de referenciacién en Internet es
el medio utilizado por él para que aparezca su anuncio y, por lo tanto, dicho signo
es objeto de un uso en el «trafico econdémico», en el sentido de los articulos 5 de la
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Directiva 89/104 y 9 del Reglamento n° 40/94 (véanse, en particular, las sentencias de
23 de marzo de 2010, Google France y Google, C-236/08 a C-238/08, Rec. p. I-2417,
apartados 49 a 52, y de 25 de marzo de 2010, BergSpechte, C-278/08, Rec. p. I-2517,
apartado 18).

Se trata, ademds, de un uso para productos o servicios del anunciante, incluso cuando
el signo seleccionado como palabra clave no aparezca en el propio anuncio (senten-
cia BergSpechte, antes citada, apartado 19, y auto de 26 de marzo de 2010, Eis.de,
C-91/09, apartado 18).

No obstante, el titular de la marca no puede prohibir el uso como palabra clave de
un signo idéntico a su marca si éste no retne el conjunto de los requisitos previstos a
estos efectos en los articulos 5 de la Directiva 89/104 y 9 del Reglamento n° 40/94 y en
la jurisprudencia relativa a la materia.

El litigio principal estd comprendido en el supuesto contemplado en el apartado 1,
letra a), de los mencionados articulos 5 y 9, es decir, el de la denominada «doble iden-
tidad», en el que el tercero hace uso de un signo idéntico a la marca para productos
o servicios idénticos a aquellos para los que esté registrada dicha marca. En efecto,
consta que M & S ha usado, concretamente para su servicio de envio de flores, el sig-
no «Interflora», que es esencialmente idéntico a la marca denominativa INTERFLO-
RA, registrada para servicios de envio de flores.

En este supuesto, el titular de la marca estd facultado para prohibir este uso si pue-
de menoscabar alguna de las funciones de la marca (sentencias antes citadas Goo-
gle France y Google, apartado 79, y BergSpechte, apartado 21; véanse, asimismo, las
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sentencias de 18 de junio de 2009, L'Oréal y otros, C-487/07, Rec. p. I-5185, aparta-
do 60, y de 8 de julio de 2010, Portakabin, C-558/08, Rec. p. I-6963, apartado 29).

Interflora considera que, conforme a una jurisprudencia consolidada, este requisito
debe entenderse en el sentido de que el citado apartado 1, letra a), protege al titular
de la marca frente a cualquier menoscabo de cualquier funcién de la marca. Sin em-
bargo, segin M & S, esta interpretacion no puede derivarse sin ambigiiedad de la
jurisprudencia y corre el riesgo de crear un desequilibrio entre el interés de proteger
la propiedad intelectual y el de la libre competencia. Por su parte, la Comisién Euro-
pea opina que el apartado 1, letra a), de los articulos 5 de la Directiva 89/104 y 9 del
Reglamento n°® 40/94 sélo protege al titular de la marca frente a los menoscabos de
la funcién de indicacion del origen de la marca. Segun ella, las demés funciones de
la marca podrian desempenar, como mucho, un papel en la interpretacién de los ar-
ticulos 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra c), del Reglamento
n° 40/94, que se refieren a los derechos conferidos por marcas de renombre.

Debe destacarse que del tenor del articulo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104 y del
décimo considerando de ésta se desprende que el Derecho de los Estados miembros
se ha armonizado en el sentido de que el derecho exclusivo conferido por una mar-
ca ofrece a su titular una proteccién «absoluta» frente al uso por terceros de signos
idénticos a dicha marca para productos o servicios idénticos, mientras que, cuando
no se da esta doble identidad, el titular sélo podrd invocar vilidamente su derecho
exclusivo si existe riesgo de confusién. Esta distincion entre la proteccién concedida
por el apartado 1, letra a), del citado articulo y la establecida en ese mismo apartado 1,
letra b), fue retomada, en relacién con la marca comunitaria, en el séptimo conside-
rando y en el articulo 9, apartado 1, del Reglamento n°® 40/94.

Si bien el legislador de la Unién calific6 de «absoluta» la proteccién contra el uso
no permitido de signos idénticos a una marca para productos o servicios idénticos
a aquellos para los que esté registrada dicha marca, el Tribunal de Justicia ha puesto
este calificativo en perspectiva destacando que, por muy importante que pueda ser, el
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unico objetivo de la proteccién concedida por el articulo 5, apartado 1, letra a), de la
Directiva 89/104 es permitir que el titular de la marca proteja sus intereses especificos
como titular de ésta, es decir, garantizar que la marca pueda cumplir las funciones
que le son propias. El Tribunal de Justicia ha deducido de ello que el ejercicio del
derecho exclusivo conferido por la marca debe quedar reservado a los casos en los
que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar las funciones de
la marca y en particular su funcién esencial, consistente en garantizar a los consumi-
dores el origen del producto (sentencia de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football
Club, C-206/01, Rec. p. I-10273, apartado 51).

Esta interpretacion del articulo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 fue rei-
terada en numerosas ocasiones y extrapolada al articulo 9, apartado 1, letra a), del
Reglamento n° 40/94 [véanse, en particular, respecto de la Directiva 89/104, las sen-
tencias de 11 de septiembre de 2007, Céline, C-17/06, Rec. p. I-7041, apartado 16, y
de 12 de junio de 2008, O2 Holdings y O2 (UK), C-533/06, Rec. p. I-4231, apartado 57
y, en relacion con el Reglamento n°® 40/94, el auto de 19 de febrero de 2009, UDV
North America, C-62/08, Rec. p. I-1279, apartado 42, y la sentencia Google France y
Google, antes citada, apartado 75]. Ademds, precisé en este sentido que las citadas
disposiciones permiten al titular de la marca invocar su derecho exclusivo en caso de
menoscabo o riesgo de menoscabo de una de las funciones de la marca, ya se trate de
la funcién esencial de indicacidn del origen del producto o del servicio cubierto por
la marca, ya de otra de las funciones de ésta, como la de garantizar la calidad de di-
cho producto o servicio, ya de las funciones de comunicacidn, inversién o publicidad
(sentencias antes citadas L'Oréal y otros, apartados 63 y 65, y Google France y Google,
apartados 77 y 79).

En lo que respecta a las funciones de la marca distintas a la indicacién de la pro-
cedencia, debe destacarse que tanto el legislador de la Unidn, a través del empleo
del término «primordialmente» en el décimo considerando de la Directiva 89/104 y
en el séptimo considerando del Reglamento n° 40/94, como el Tribunal de Justicia,
mediante el empleo de los términos «funciones de la marca» a partir de la sentencia
Arsenal Football Club, antes citada, han sefialado que la funcién de indicacion del
origen de la marca no es la tnica funcién de ésta digna de proteccién frente a los
menoscabos por parte de terceros. También han tenido en cuenta el hecho de que,
ademds de una indicacion del origen de los productos o de los servicios, una marca
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constituya a menudo un instrumento de estrategia comercial empleado, en particular,
con fines publicitarios o para adquirir buena reputacion con vistas a obtener la fide-
lidad del consumidor.

Ciertamente, se supone que una marca siempre debe cumplir su funcién de indica-
cién del origen, mientras que sélo realiza sus demds funciones en la medida en que su
titular la explote en ese sentido, en particular con fines publicitarios o de inversion.
Sin embargo, esta diferencia entre la funcién esencial de la marca y sus demas funcio-
nes no justifica en absoluto que cuando una marca retina una o varias de esas otras
funciones, los menoscabos a estas tltimas queden excluidos del 4mbito de aplicacién
de los articulos 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra a),
del Reglamento n° 40/94. Del mismo modo, no puede considerarse que sélo las mar-
cas de renombre puedan desempeiiar otras funciones aparte de la de indicar el origen.

El 6rgano jurisdiccional remitente deberd aplicar el requisito de menoscabo de una
de las funciones de la marca a la luz de las consideraciones que preceden y de los ele-
mentos de interpretaciéon mas precisos que se detallan a continuacidn.

En cuanto al uso como palabras clave, en el marco de un servicio de referenciacién en
Internet, de signos idénticos a marcas para productos o servicios idénticos a aquellos
para los que estén registradas las marcas, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que,
aparte de la funcién de indicacién del origen, puede resultar pertinente la de publi-
cidad (véase la sentencia Google France y Google, antes citada, apartado 81). Esta
consideracion también es valida en el caso de autos, aunque Interflora también haya
invocado un menoscabo de la funcién de inversion de su marca.
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Por consiguiente, han de proporcionarse al 6rgano jurisdiccional remitente elemen-
tos de interpretacion respecto de las funciones de indicacién de la procedencia, de
publicidad y de inversién de la marca.

El menoscabo de la funcién de indicacién del origen

La determinacion de si la funcién de indicacidn del origen de la marca resulta menos-
cabada cuando se muestra a los internautas, a partir de una palabra clave idéntica a
dicha marca, un anuncio de un tercero, que puede ser competidor del titular de dicha
marca, depende particularmente del modo en que se presente el anuncio. La citada
funcién de indicacién del origen de la marca resulta menoscabada cuando el anuncio
no permite o apenas permite al internauta normalmente informado y razonablemen-
te atento determinar si los productos o servicios incluidos en el anuncio proceden
del titular de la marca o de una empresa econémicamente vinculada a éste o si, por
el contrario, proceden de un tercero (sentencias antes citadas Google France y Goo-
gle, apartados 83 y 84, y Portakabin, apartado 34). En efecto, en tal situacién, que se
caracteriza, por otro lado, por la aparicién instantidnea del anuncio en cuestién en
respuesta a la introducciéon de la marca en el drea de bsqueda y por su coincidencia
en pantalla con la marca, en su posicién de término de btisqueda, el internauta puede
verse inducido a error sobre el origen de los productos o servicios de que se trate
(sentencia Google France y Google, antes citada, apartado 85).

Cuando el anuncio del tercero sugiere la existencia de un vinculo econémico entre
dicho tercero y el titular de la marca, debe concluirse que hay un menoscabo de la
funcién de indicacién del origen de dicha marca. Asimismo, cuando el anuncio, pese
a no sugerir la existencia de un vinculo econdmico, es tan impreciso sobre el origen de
los productos o servicios de que se trata que un internauta normalmente informado
y razonablemente atento no puede determinar, sobre la base del enlace promocio-
nal y del mensaje comercial que lo acompania, si el anunciante es un tercero para el
titular de la marca o si, por el contrario, estd econdmicamente vinculado a éste, se
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impone también la conclusién de que resulta menoscabada dicha funcién de la marca
(sentencias antes citadas Google France y Google, apartados 89 y 90, y Portakabin,
apartado 35).

Corresponde al 6rgano jurisdiccional nacional apreciar si los hechos del litigio prin-
cipal se caracterizan por el menoscabo efectivo o posible de la funcién de indicacién
del origen de la marca descrita en los apartados anteriores (véase, por analogia, la
sentencia Google France y Google, antes citada, apartado 88).

A los efectos de esta apreciacion carece de pertinencia el hecho, mencionado en la
cuarta cuestion, letra b), de que el operador del servicio de referenciaciéon no haya
permitido al titular de la marca prohibir que se seleccionara como palabra clave el sig-
no idéntico a dicha marca. Como observé el Abogado General en el punto 40 de sus
conclusiones, so6lo la hipétesis contraria —si el operador del servicio de referenciacién
ofreciera esta posibilidad a los titulares de marcas— podria tener consecuencias juri-
dicas en la medida en que, en ese caso y en determinadas condiciones, el hecho de que
los citados titulares no se opusieran a que se seleccionaran como palabras clave signos
idénticos a las marcas de las que son titulares podria calificarse de consentimiento
tdcito por su parte. Sin embargo, el hecho de que no se haya pedido autorizacion al
titular ni éste la haya concedido —tal y como acontece en el litigio principal— no hace
mads que confirmar que el uso de un signo idéntico a la marca de la que es titular ha
tenido lugar sin su consentimiento.

En cambio, una circunstancia como la descrita en la cuarta cuestion, letra a), puede
ser pertinente para la aplicacién de la regla establecida en los articulos 5, apartado 1,
letra a), de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 40/94-.
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En efecto, si de las apreciaciones facticas realizadas por el 6rgano jurisdiccional re-
mitente resultara que la publicidad de M & S, mostrada en respuesta a las busquedas
efectuadas por los internautas con la ayuda de la palabra «Interflora» corre el riesgo
de hacer creer erréneamente a éstos que el servicio de envio de flores propuesto por
M & S forma parte de la red comercial de Interflora, deberia concluirse que dicha
publicidad no permite determinar si M & S es un tercero en relacién con el titular de
la marca o si, por el contrario, esta tltima sociedad estd vinculada econémicamente
a éste. En esas circunstancias se produciria un menoscabo a la funcién de indicacién
del origen de la marca INTERFLORA.

En este contexto, como se recordé en el apartado 44 de la presente sentencia, el publi-
co pertinente estd compuesto por internautas normalmente informados y razonable-
mente atentos. Por consiguiente, el hecho de que algunos internautas hayan podido
tener dificultades para captar que el servicio prestado por M & S es independiente
del que proporciona Interflora no basta para declarar un menoscabo de la funcién de
indicacién del origen.

El examen de los hechos realizado por el 6rgano jurisdiccional remitente podra con-
sistir en apreciar, en primer lugar si, atendiendo a las caracteristicas del mercado
generalmente conocidas, se supone que el internauta normalmente informado y ra-
zonablemente atento debe saber que el servicio de envio de flores de M & S no per-
tenece a la red de Interflora sino que, por el contrario, es un competidor de ésta v,
seguidamente, en caso de que resulte que no se tenga ese conocimiento general, si
el anuncio de M & S permite al citado internauta comprender que dicho servicio no
pertenece a la mencionada red.

En particular, el 6rgano jurisdiccional remitente podra tener en cuenta el hecho de
que, en el presente asunto, la red comercial del titular de la marca estd compuesta por
un elevado nimero de minoristas que presentan una gran diversidad entre ellos en
términos de tamaiio y de perfil comercial. En efecto, ha de considerarse que, en estas
circunstancias, a falta de indicaciones proporcionadas por el anunciante, puede ser
especialmente dificil para el internauta normalmente informado y razonablemente
atento determinar si dicho anunciante, cuya publicidad aparece en respuesta a una
buiisqueda que emplea la citada marca como término de bisqueda, forma parte o no
de la mencionada red.
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Habida cuenta de esta circunstancia y de los demds elementos que considere per-
tinentes, en caso de que no se tenga un conocimiento general como el citado en el
apartado 51 de la presente sentencia, dicho drgano jurisdiccional deberd comprobar
si el empleo de términos como «M & S Flowers» en un anuncio como el mencionado
en el apartado 19 de la presente sentencia, es suficiente o no para que el internauta
normalmente informado y razonablemente atento que haya introducido los términos
de busqueda que contengan la palabra «Interflora» pueda entender que el servicio de
envio de flores propuesto no procede de Interflora.

El menoscabo de la funcién publicitaria

Por lo que atarie a la funcién publicitaria, el Tribunal de Justicia ya ha tenido oportu-
nidad de declarar que el uso de un signo idéntico a una marca ajena en el marco de un
servicio de referenciaciéon como «AdWords» no puede menoscabar esta funcién de la
marca (sentencias antes citadas Google France y Google, apartado 98, y BergSpechte,
apartado 33).

Ciertamente, dicho uso puede tener repercusiones sobre el empleo publicitario de
una marca denominativa por parte de su titular.

Concretamente, cuando el titular de la marca inscribe su propia marca como palabra
clave en el servicio de referenciacién para que aparezca un anuncio bajo la rubrica
«enlaces patrocinados», si su marca también ha sido seleccionada como palabra clave
por un competidor, en ocasiones deberd pagar un precio por clic més elevado que
este ultimo si desea que su anuncio aparezca antes que el de ese competidor (véase la
sentencia Google France y Google, antes citada, apartado 94).
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Sin embargo, el mero hecho de que el uso por un tercero de un signo idéntico a una
marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que esté registrada
dicha marca constrifa al titular de la citada marca a intensificar sus esfuerzos publi-
citarios para mantener o aumentar su visibilidad entre los consumidores no basta en
todos los casos para declarar que se produce un menoscabo de la funcién publicitaria
de esa marca. A este respecto debe destacarse que, si bien la marca es un elemento
esencial del sistema de competencia no falseado que el Derecho de la Unién pretende
establecer (véase, en particular, la sentencia de 23 de abril de 2009, Copad, C-59/08,
Rec. p. I-3421, apartado 22), no tiene por objeto proteger a su titular frente a pricticas
inherentes al juego de la competencia.

Pues bien, la publicidad en Internet a partir de palabras clave correspondientes a mar-
cas es una practica de ese tipo, en la medida en que, por regla general, su objetivo es
simplemente proponer a los internautas alternativas a los productos o servicios de
los titulares de dichas marcas (véase, en este sentido, la sentencia Google France y
Google, antes citada, apartado 69).

Por otra parte, la eleccién de un signo idéntico a la marca de un tercero en el marco
de un servicio de referenciacién de las caracteristicas de « AdWords», no priva al ti-
tular de dicha marca de la posibilidad de utilizar eficazmente su marca para informar
y persuadir a los consumidores (véase, a este respecto, la sentencia Google France y
Google, antes citada, apartados 96 y 97).

El menoscabo de la funcién de inversién

Ademads de su funcién de indicacién del origen vy, en su caso, de la funcién publicita-
ria, una marca también puede ser empleada por su titular para adquirir o conservar
una reputacion que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel.
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Aungque esta funcién de la marca —denominada «de inversién»— puede solaparse
con la funcién publicitaria, es diferente de ésta. En efecto, el uso de la marca para
adquirir o conservar una cierta reputacién no sélo se lleva a cabo a través de la publi-
cidad, sino también por medio de diversas técnicas comerciales.

Cuando el uso por un tercero —como un competidor del titular de la marca— de un
signo idéntico a dicha marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los
que esté registrada supone un obstaculo esencial para que dicho titular emplee su
marca para adquirir o conservar una reputacion que permita atraer a los consumido-
res y ganarse una clientela fiel, debe considerarse que dicho uso menoscaba la funcién
de inversion de la marca. Por consiguiente, el mencionado titular estéd facultado para
prohibir dicho uso en virtud del articulo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104
0, en caso de que se trate de una marca comunitaria, del articulo 9, apartado 1, le-
tra a), del Reglamento n°® 40/94.

En caso de que la marca ya goce de esa reputacion, la funcién de inversién sufre un
menoscabo cuando el uso por el tercero de un signo idéntico a dicha marca para
productos o servicios idénticos afecta a esa reputacién y pone en peligro su mante-
nimiento. Como ya ha declarado el Tribunal de Justicia, el titular de una marca debe
poder oponerse a este uso en virtud del derecho exclusivo conferido por la marca
(véase la sentencia de 12 de julio de 2011, L'Oréal y otros, C-324/09, Rec. p. [-6011,
apartado 83).

En cambio, no cabe admitir que el titular de una marca pueda oponerse a que un com-
petidor, en condiciones de competencia leal y respetuosa de la funcién de indicacién
del origen de la marca, haga uso de un signo idéntico a dicha marca para productos
o servicios idénticos a aquéllos para los que esté registrada dicha marca, si la tGnica
consecuencia que tiene ese uso es obligar al titular de la marca a adaptar sus esfuer-
zos para adquirir o conservar una reputacion que permita atraer a los consumidores
y ganarse una clientela fiel. Del mismo modo, el titular de la citada marca no puede
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invocar vélidamente el hecho de que ese uso lleve a algunos consumidores a desviarse
de los productos o servicios que lleven dicha marca.

El 6rgano jurisdiccional remitente debera tener en cuenta estas consideraciones para
comprobar si el uso del signo idéntico a la marca INTERFLORA por parte de M & S
supone un peligro para que Interflora mantenga una reputacién que permita atraer a
los consumidores y ganarse una clientela fiel.

Por consiguiente, procede responder a la cuestiones primera y segunda, tercera, le-
tra a), y a la cuarta cuestion, que los articulos 5, apartado 1, letra a), de la Directiva
89/104 y 9, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 40/94 deben interpretarse en el
sentido de que el titular de una marca estd facultado para prohibir que un competi-
dor haga publicidad —a partir de una palabra clave idéntica a esa marca que el citado
competidor seleccioné en el marco de un servicio de referenciacién en Internet sin el
consentimiento del titular— de productos o servicios idénticos a aquéllos para los que
la marca esté registrada, cuando dicho uso pueda menoscabar una de las funciones
de la marca. Este uso:

— menoscaba la funcién de indicacién del origen de la marca cuando la publicidad
mostrada a partir de la palabra clave no permite o permite dificilmente al consu-
midor normalmente informado y razonablemente atento determinar si los pro-
ductos o servicios designados por el anuncio proceden del titular de la marca o de
una empresa vinculada econdmicamente a éste o si, por el contrario, proceden de
un tercero;

— en el marco de un servicio de referenciacién de las caracteristicas del que se trata
en el litigio principal, no menoscaba la funcién publicitaria de la marca, y
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— menoscaba la funcién de inversién de la marca si supone un obsticulo esencial
para que dicho titular emplee su marca para adquirir o conservar una reputaciéon
que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel.

Sobre la cuestion relacionada con los articulos 5, apartado 2, de la Directiva 89/104
y 9, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94

Mediante su tercera cuestion, letra b), leida en relacién con las cuestiones primera
y segunda, el érgano jurisdiccional remitente pregunta, esencialmente, si los articu-
los 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra c), del Reglamento
n°40/94 deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca de renombre
estd facultado para prohibir que un competidor haga publicidad a partir de una pala-
bra clave correspondiente a dicha marca seleccionada por el citado competidor en el
marco de un servicio de referenciacion en Internet sin el consentimiento del titular.

En lo que respecta, en primer lugar, a la aplicabilidad de las normas contenidas en
el apartado 2 del mencionado articulo 5 y en el apartado 1, letra c), del citado ar-
ticulo 9, segtn reiterada jurisprudencia, aunque estas disposiciones sélo se refieren
expresamente al caso de que se haga uso de un signo idéntico o similar a una marca de
renombre para productos o servicios que no son similares a aquéllos para los que esté
registrada esa marca, la proteccidén que en ellas se establece también es valida, con
mayor razon, respecto del uso de un signo idéntico o similar a una marca de renom-
bre para productos o servicios idénticos o similares a aquéllos para los que la marca
esté registrada (véanse, en particular, las sentencias de 9 de enero de 2003, Davidoff,
C-292/00, Rec. p. 1-389, apartado 30; de 23 de octubre de 2003, Adidas-Salomon y
Adidas Benelux, C-408/01, Rec. p. I-12537, apartados 18 a 22, y Google France y
Google, antes citada, apartado 48).

Dado que la marca INTERFLORA es una marca de renombre y que, como se ha ex-
puesto en el apartado 33 de la presente sentencia, el uso como palabra clave por M
& S del signo idéntico a esta marca se hizo respecto de un servicio idéntico a aquél
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para el que esté registrada dicha marca, los articulos 5, apartado 2, de la Directiva
89/104 vy 9, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94 deben aplicarse en el litigio
principal. Por otra parte, de la resolucidn de remision resulta que la legislacion apli-
cable en el Reino Unido incluye la regla contemplada en el articulo 5, apartado 2, de
la Directiva 89/104.

Seguidamente, en lo tocante al alcance de la proteccién conferida a los titulares de
marcas de renombre, del tenor de las citadas disposiciones se desprende que los ti-
tulares de esas marcas estan facultados para prohibir el uso por terceros, en el tra-
fico econémico, de signos idénticos o similares a éstos, sin su consentimiento y sin
justa causa, cuando ese uso se aproveche indebidamente del cardcter distintivo o de
la notoriedad de las mencionadas marcas o menoscabe su caricter distintivo o su
notoriedad.

El ejercicio de ese derecho por el titular de la marca de renombre no exige que exis-
ta riesgo de confusion entre el pablico pertinente (sentencias antes citadas Adidas-
Salomon y Adidas Benelux, apartado 31, y de 18 de junio de 2009, L'Oréal y otros,
apartado 36). Por otra parte, en la medida en que los articulos 5, apartado 2, de la
Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94 determinan que
la marca controvertida y el signo utilizado por el tercero deben presentar un cierto
grado de similitud, basta destacar que este requisito concurre en el presente asunto,
habida cuenta de la estrecha correspondencia entre el signo «Interflora» y las varian-
tes de éste utilizadas por M & S, por una parte, y la marca INTERFLORA, por otra.

Las infracciones frente a las que garantizan proteccion los articulos 5, apartado 2,
de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94 son, en pri-
mer lugar, el perjuicio causado al cardcter distintivo de la marca; en segundo lugar,
el perjuicio causado a la notoriedad de dicha marca y, en tercer lugar, el provecho
indebido que se obtenga del caricter distintivo o de la notoriedad de dicha marca,
siendo una sola de estas infracciones suficiente para aplicar la regla establecida en las
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mencionadas disposiciones (véase la sentencia de 18 de junio de 2009, L'Oréal y otros,
antes citada, apartados 38 y 42).

El perjuicio causado al caracter distintivo de la marca de renombre, denominado asi-
mismo, en particular, «dilucién», se produce cuando se debilita la capacidad de dicha
marca para identificar los productos o servicios para los que esté registrada, mien-
tras que el perjuicio causado a la notoriedad de la marca, también denominado, en
particular, «difuminacién», tiene lugar cuando los productos o servicios respecto de
los cuales los terceros usan el signo idéntico o similar producen tal impresién en el
publico que resulta mermado el poder de atraccién de la marca (véase la sentencia de
18 de junio de 2009, L'Oréal y otros, antes citada, apartados 39 y 40).

Por su parte, el concepto de provecho obtenido «indebidamente del caracter distinti-
vo o de la notoriedad de la marca» —también designado, en particular, con el término
de «parasitismo»— no se vincula al perjuicio sufrido por la marca, sino a la ventaja
obtenida por el tercero del uso del signo idéntico o similar a ésta. Dicho concepto
incluye, en particular, los casos en los que, gracias a una transferencia de la imagen de
la marca o de las caracteristicas proyectadas por ésta hacia los productos designados
por el signo idéntico o similar, existe una explotaciéon manifiesta de la marca de re-
nombre (sentencia de 18 de junio de 2009, L'Oréal y otros, antes citada, apartado 41).

De las explicaciones proporcionadas en respuesta a la peticion de aclaraciones men-
cionada en el apartado 20 de la presente sentencia, se desprende que el érgano juris-
diccional remitente no solicita una interpretacién del concepto de perjuicio causado a
la notoriedad de la marca (difuminacién), sino que desea saber en qué circunstancias
procede considerar que un anunciante que haga aparecer un vinculo promocional
hacia su sitio web a partir de un signo idéntico a una marca de renombre que ha selec-
cionado sin el consentimiento del titular de esta marca en el marco de un servicio de
referenciacion en Internet menoscaba el caracter distintivo de esa marca de renom-
bre (dilucién) o se aprovecha indebidamente del caricter distintivo o de la notoriedad
de dicha marca (parasitismo).
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El menoscabo del caricter distintivo de la marca de renombre (dilucién)

Como expuso el Abogado General en el punto 80 de sus conclusiones, el cardcter
distintivo de una marca de renombre resulta menoscabado cuando el uso de un sig-
no idéntico o similar a ésta disminuye la capacidad de esa marca para distinguir los
productos o los servicios del titular de la marca de aquéllos que tienen otro origen. Al
final del proceso de dilucién, la marca ya no puede suscitar en la mente de los consu-
midores una asociacién inmediata con un origen comercial especifico.

Para que el titular de la marca de renombre esté protegido eficazmente contra este
tipo de menoscabo, los articulos 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1,
letra c), del Reglamento n°® 40/94 deben interpretarse en el sentido de que el titular
esté facultado para prohibir todo uso de un signo idéntico o similar a dicha marca que
disminuya la capacidad distintiva de ésta, sin tener que esperar al final del proceso de
dilucidn, es decir, a que la marca haya perdido por completo su caracter distintivo.

En apoyo de su alegacién segtn la cual se ha producido un menoscabo de la capaci-
dad distintiva de su marca, Interflora observa que el uso por parte de M & S y de otras
empresas del término «Interflora» en el marco de un servicio de referenciacién como
el examinado en el litigio principal lleva progresivamente a los internautas a creer que
dicho término no es una marca que designa el servicio de envio de flores proporcio-
nado por los floristas de la red de Interflora, sino que constituye un término genérico
para cualquier servicio de envio de flores.

Es cierto que el uso por un tercero en el trafico econémico de un signo idéntico o
similar a una marca de renombre reduce la capacidad distintiva de ésta y, por consi-
guiente, menoscaba su caracter distintivo en el sentido del articulo 5, apartado 2, de
la Directiva 89/104 o, en caso de que se trate de una marca comunitaria, en el sentido
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del articulo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, cuando contribuye a que
dicha marca se desnaturalice transformdndose en un término genérico.

Sin embargo, en contra de cuanto alega Interflora, la eleccién como palabra clave de
un signo idéntico o similar a una marca de renombre en el marco de un servicio de
referenciacién en Internet no contribuye necesariamente a esa evolucioén.

Asi pues, cuando el uso como palabra clave de un signo correspondiente a una marca
de renombre lleve a la aparicién de una publicidad que permita al internauta normal-
mente informado y razonablemente atento captar que los productos o los servicios
ofrecidos no proceden del titular de la marca de renombre sino, por el contrario, de
un competidor de éste, habra de concluirse que la capacidad distintiva de dicha marca
no se ha reducido como consecuencia de ese uso, puesto que éste sélo ha servido para
llamar la atencion del internauta sobre la existencia de un producto o de un servicio
alternativo respecto al del titular de la citada marca.

Por lo tanto, si el érgano jurisdiccional remitente llegara a la conclusién de que la
publicidad engendrada por el uso del signo idéntico a la marca INTERFLORA por
parte de M & S ha permitido al internauta normalmente informado y razonablemen-
te atento captar que el servicio prestado por M & S es independiente del servicio de
Interflora, esta ultima empresa no podria alegar vadlidamente, invocando las reglas
enunciadas en los articulos 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, le-
tra c), del Reglamento n° 40/94, que dicho uso ha contribuido a que dicha marca se
desnaturalice transformandose en un término genérico.

En cambio, si el citado 6rgano jurisdiccional concluyera que la publicidad engendrada
por ese uso del signo idéntico a la marca INTERFLORA no ha permitido al internauta
normalmente informado y razonablemente atento captar que el servicio prestado por
M & S es independiente del servicio de Interflora, y ésta insistiera en que, ademads
del hecho de que el drgano jurisdiccional remitente estime que se ha menoscabado
la funcién de indicacién del origen de dicha marca, declare que M & S también ha
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menoscabado el caricter distintivo de la citada marca contribuyendo a que ésta se
desnaturalice transformandose en un término genérico, corresponderia al menciona-
do 6rgano jurisdiccional apreciar, sobre la base de todas las pruebas que se aporten
ante él, si la eleccién como palabras clave en Internet de signos correspondientes a la
marca INTERFLORA tuvo tal impacto sobre el mercado de los servicios de envio de
flores que el término «Interflora» ha evolucionado pasando a designar en la mente del
consumidor cualquier servicio de envio de flores.

El provecho obtenido indebidamente del cardcter distintivo o de la notoriedad de la
marca (parasitismo)

Como ya ha declarado el Tribunal de Justicia, un anunciante que haya seleccionado,
en el marco de un servicio de referenciaciéon en Internet, una palabra clave correspon-
diente a una marca ajena pretende que los internautas que introduzcan esa palabra
como término de bisqueda no sélo pulsen en los enlaces procedentes del titular de
dicha marca que aparezcan, sino también en el enlace promocional del citado anun-
ciante (sentencia Google France y Google, antes citada, apartado 67).

Asimismo resulta que si una marca goza de notoriedad es probable que un gran nad-
mero de internautas utilicen el nombre de esa marca como palabra clave para llevar a
cabo su buisqueda en Internet con el fin de encontrar informacién u ofertas sobre los
productos o servicios de dicha marca.

En estas circunstancias, como observd el Abogado General en el punto 96 de sus
conclusiones, es incontestable que, cuando el competidor del titular de una marca
que goce de notoriedad seleccione esta marca como palabra clave en el marco de un
servicio de referenciacion en Internet, el objetivo de este uso es aprovecharse del ca-
racter distintivo y de la notoriedad de dicha marca. En efecto, la mencionada eleccién

I - 8694



87

88

89

INTERFLORA E INTERFLORA BRITISH UNIT

puede llevar a una situacién en la que los consumidores, probablemente numerosos,
que lleven a cabo una bisqueda en Internet de productos o servicios de la marca de
renombre con ayuda de esa palabra clave, veran aparecer en su pantalla el anuncio de
ese competidor.

Por otra parte, es innegable que cuando los internautas compran el producto o el ser-
vicio ofrecido por el competidor tras haber visto su anuncio en vez de los del titular
de la marca a la que iba dirigida inicialmente su busqueda, el competidor obtiene una
ventaja real del caracter distintivo y de la notoriedad de la citada marca.

Por lo demads, consta que, por regla general, en el marco de un servicio de referen-
ciacidn, el anunciante que selecciona signos idénticos o similares a marcas ajenas no
paga ninguna compensacién por dicho uso a los titulares de esas marcas.

De las caracteristicas de la eleccién como palabras clave en Internet de los signos
correspondientes a marcas de renombre ajenas resulta que, cuando no haya «justa
causa» en el sentido de los articulos 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 y 9, apar-
tado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, esta eleccién ha de analizarse como un uso
para el cual el anunciante se sitiia en la estela de una marca de renombre con el fin de
beneficiarse de su poder de atraccion, de su reputacion y de su prestigio, y de explotar
el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la
imagen de ésta sin ofrecer a cambio compensacién econémica alguna y sin hacer nin-
gun tipo de esfuerzo a estos efectos. Si esto es asi, debe considerarse que el provecho
obtenido por el tercero es indebido (véase, a este respecto, la sentencia de 18 de junio
de 2009, L'Oréal y otros, antes citada, apartado 49).
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Como ya ha precisado el Tribunal de Justicia, esta conclusién puede imponerse, en
particular, en casos en que los anunciantes en Internet pongan a la venta, a través
de la elecciéon de palabras clave correspondientes a marcas de renombre, productos
que son imitaciones de los productos del titular de dichas marcas (sentencia Google
France y Google, antes citada, apartados 102 y 103).

En cambio, cuando la publicidad que aparezca en Internet a partir de una palabra
clave correspondiente a una marca de renombre proponga una alternativa frente a
los productos o a los servicios del titular de la marca de renombre sin ofrecer una
simple imitacion de los productos o de los servicios del titular de dicha marca, sin
causar una dilucién o una difuminacién y sin menoscabar por lo demds las funciones
de la mencionada marca, procede concluir que este uso constituye, en principio, una
competencia sana y leal en el sector de los productos o de los servicios de que se trate
y, por lo tanto, se realiza con «justa causa» en el sentido de los articulos 5, apartado 2,
de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94.

Corresponde al érgano jurisdiccional remitente apreciar, teniendo en cuenta los ele-
mentos interpretativos que preceden, si los hechos del litigio principal estin caracte-
rizados por un uso del signo sin justa causa que se obtiene provecho indebidamente
del cardcter distintivo o de la notoriedad de la marca INTERFLORA.

De cuanto precede resulta que debe responderse a la tercera cuestion, letra b), que los
articulos 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra c), del Reglamento
n° 40/94 deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca de renombre
estd facultado para prohibir que un competidor haga publicidad a partir de una pala-
bra clave correspondiente a dicha marca que el mencionado competidor seleccioné
en el marco de un servicio de referenciacion en Internet sin el consentimiento del ci-
tado titular, cuando de ese modo el competidor obtiene indebidamente provecho del
cardcter distintivo o de la notoriedad de la marca (parasitismo) o cuando dicha pu-
blicidad menoscaba su caricter distintivo (dilucién) o su notoriedad (difuminacién).
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En particular, una publicidad realizada a partir de esa palabra clave menoscaba el ca-
rdcter distintivo de la marca de renombre (dilucion), si contribuye a que dicha marca
se desnaturalice transformandose en un término genérico.

En cambio, el titular de una marca de renombre no estd facultado para prohibir, con-
cretamente, publicidad mostrada por sus competidores a partir de palabras clave co-
rrespondientes a dicha marca y que proponga una alternativa frente a los productos
o a los servicios del titular de ésta sin ofrecer una simple imitacién de los productos o
de los servicios del titular de dicha marca, sin causar una dilucién o una difuminacién
y sin menoscabar por lo demads las funciones de la mencionada marca de renombre.

Costas

Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el caracter de
un incidente promovido ante el érgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste re-
solver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio
principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser
objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:

1) Los articulos 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo,
de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximacion de
las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, y 9, aparta-
do 1, letra a), del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre
de 1993, sobre la marca comunitaria, deben interpretarse en el sentido de
que el titular de una marca esta facultado para prohibir que un competidor
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haga publicidad —a partir de una palabra clave idéntica a esa marca que
el citado competidor selecciono en el marco de un servicio de referenciacion
en Internet sin el consentimiento del titular— de productos o servicios idén-
ticos a aquéllos para los que la marca esté registrada, cuando dicho uso pue-
da menoscabar una de las funciones de la marca. Este uso:

— menoscaba la funciéon de indicacion del origen de la marca cuando la
publicidad mostrada a partir de la palabra clave no permite o permite
dificilmente al consumidor normalmente informado y razonablemente
atento determinar si los productos o servicios designados por el anuncio
proceden del titular de la marca o de una empresa vinculada econémica-
mente a éste o si, por el contrario, proceden de un tercero;

— en el marco de un servicio de referenciacion de las caracteristicas del que
se trata en el litigio principal, no menoscaba la funcién publicitaria de la
marca, y

— menoscaba la funcidn de inversion de la marca si supone un obstaculo
esencial para que dicho titular emplee su marca para adquirir o conser-
var una reputacion que permita atraer a los consumidores y ganarse una
clientela fiel.

2) Los articulos 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra c),
del Reglamento n° 40/94 deben interpretarse en el sentido de que el titular
de una marca de renombre esta facultado para prohibir que un competidor
haga publicidad a partir de una palabra clave correspondiente a dicha marca
que el mencionado competidor selecciono en el marco de un servicio de refe-
renciacion en Internet sin el consentimiento del citado titular, caando de ese
modo el competidor obtiene indebidamente provecho del caracter distintivo
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o de la notoriedad de la marca (parasitismo) o cuando dicha publicidad me-
noscaba su caracter distintivo (dilucién) o su notoriedad (difuminacién).

En particular, una publicidad realizada a partir de esa palabra clave menos-
caba el caracter distintivo de la marca de renombre (diluciéon), si contribuye
a que dicha marca se desnaturalice transformandose en un término genérico.

En cambio, el titular de una marca de renombre no esta facultado para pro-
hibir, concretamente, publicidad mostrada por sus competidores a partir de
palabras clave correspondientes a dicha marca y que proponga una alter-
nativa frente a los productos o a los servicios del titular de ésta sin ofrecer
una simple imitacion de los productos o de los servicios del titular de dicha
marca, sin causar una dilucién o una difuminacidn y sin menoscabar por lo
demas las funciones de la mencionada marca de renombre.

Firmas
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