ACORDAO DE 22. 9. 2011 — PROCESSO C-323/09

ACORDAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA (Primeira Seccédo)
22 de Setembro de 2011 *

No processo C-323/09,

que tem por objecto um pedido de decisdo prejudicial nos termos do artigo 234.° CE,
apresentado pela High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Rei-
no Unido), por decisdo de 16 de Julho de 2009, entrado no Tribunal de Justica em
12 de Agosto de 2009, no processo

Interflora Inc.,

Interflora British Unit

contra

Marks & Spencer plc,

Flowers Direct Online Ltd,

* Lingua do processo: inglés.
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INTERFLORA E INTERFLORA BRITISH UNIT

O TRIBUNAL DE JUSTICA (Primeira Sec¢éo),

composto por: A. Tizzano, presidente de seccdo, J.-J. Kasel, M. Ilesi¢ (relator),
E. Levits e M. Safjan, juizes,

advogado-geral: N. Jadskinen,
secretdrio: L. Hewlett, administradora principal,

vistos os autos e apds a audiéncia de 13 de Outubro de 2010,

vistas as observacoes apresentadas:

— em representacdo da Interflora Inc. e da Interflora British Unit, por R. Wyand,
QC, e S. Malynicz, barrister,

— em representacdo da Marks & Spencer plc, por G. Hobbs, QC, E. Himsworth,
barrister, bem como por T. Savvides e E. Devlin, solicitors,

— em representacdo do Governo portugués, por L. Inez Fernandes, na qualidade de
agente,

— em representacdo da Comissdo Europeia, por H. Kridmer, na qualidade de agente,
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ouvidas as conclusoes do advogado-geral na audiéncia de 24 de Marco de 2011,

profere o presente

Acérdao

O pedido de decisdo prejudicial tem por objecto a interpretacdo do artigo 5.° da Pri-
meira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmo-
niza as legislacdes dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1),
bem como do artigo 9.° do Regulamento (CE) n.® 40/94 do Conselho, de 20 de De-
zembro de 1993, sobre a marca comunitéria (JO 1994, L 11, p. 1).

Este pedido foi apresentado no dambito de um litigio que opde a Interflora Inc. e a
Interflora British Unit as sociedades Marks & Spencer plc (a seguir «M & S») e Flo-
wers Direct Online Ltd. Ap6s a celebragdo de um acordo extrajudicial com a Flowers
Direct Online Ltd, o litigio no processo principal opde a Interflora Inc e a Interflora
British Unita M & S relativamente a difusdo na Internet de antincios da M & S a partir
de palavras-chave correspondentes a marca INTERFLORA.

Quadro juridico

A Directiva 89/104 e o Regulamento n.° 40/94 foram revogados, respectivamente,
pela Directiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Outubro
de 2008, que aproxima as legislagdes dos Estados-Membros em matéria de marcas
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(JO L 299, p. 25), que entrou em vigor em 28 de Novembro de 2008, e pelo Regu-
lamento (CE) n.° 207/2009 do Conselho, de 26 de Fevereiro de 2009, sobre a marca
comunitdria (JO L 78, p. 1), que entrou em vigor em 13 de Abril de 2009. No entanto,
pode considerar-se que o litigio no processo principal é regido, tendo em conta a data
de alguns dos factos, pela Directiva 89/104 e pelo Regulamento n.° 40/94-.

Sem prejuizo de, em consequéncia, o Tribunal de Justica apresentar as interpretacoes
da Directiva 89/104 e do Regulamento n.° 40/94, solicitadas pelo érgdo jurisdicional
de reenvio, importa todavia referir que, no caso de este 6rgéio jurisdicional se base-
ar, ao decidir sobre o litigio no processo principal, nas regras da Directiva 2008/95
e do Regulamento n.° 207/2009, as referidas interpretacdes sdo transponiveis para
estes novos diplomas legislativos. Com efeito, as disposi¢des pertinentes para o pro-
cesso principal ndo sofreram nenhuma modificacdo substancial, quanto a sua redac-
¢do, ao seu contexto ou ao seu objectivo, aquando da adopgéo desta directiva e deste
regulamento.

O décimo considerando da Directiva 89/104 enunciava:

«considerando que a proteccdo conferida pela marca registada, cujo objectivo con-
siste nomeadamente em garantir a funcdo de origem da marca, é absoluta em caso de
identidade entre a marca e o sinal e entre os produtos ou servicos; que a protecgio é
igualmente vélida em caso de semelhanca entre a marca e o sinal e entre os produtos
ou servicos; que ¢é indispensavel interpretar a nog¢do de semelhanca em relacdo com
o risco de confusdo; que o risco de confusio [...] constitui a condicdo especifica da
proteccao».

O sétimo considerando do Regulamento n.° 40/94 esta redigido em termos quase
idénticos.
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O artigo 5.° da Directiva 89/104, intitulado «Direitos conferidos pela marca»,
dispunha:

«1. A marca registada confere ao seu titular um direito exclusivo. O titular fica habili-
tado a proibir que um terceiro, sem o seu consentimento, faga uso na vida comercial:

a) De qualquer sinal idéntico & marca para produtos ou servicos idénticos aqueles
para os quais a marca foi registada;

b) De um sinal relativamente ao qual, devido a sua identidade ou semelhan¢a com
a marca e devido a identidade ou semelhanca dos produtos ou servicos a que a
marca e o sinal se destinam, exista, no espirito do publico, um risco de confusio
que compreenda o risco de associacdo entre o sinal e a marca.

2. Qualquer Estado-Membro podera também estipular que o titular fique habilitado
a proibir que terceiros facam uso, na vida comercial, sem o seu consentimento, de
qualquer sinal idéntico ou semelhante a marca para produtos ou servicos que néo
sejam semelhantes aqueles para os quais a marca foi registada, sempre que esta goze
de prestigio no Estado-Membro e que o uso desse sinal, sem justo motivo, tire partido
indevido do caracter distintivo ou do prestigio da marca ou os prejudique.

3. Pode nomeadamente ser proibido, caso se encontrem preenchidas as condi¢des
enumeradas nos n.” 1 e 2:

a) Apor o sinal nos produtos ou na respectiva embalagem;
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b) Oferecer os produtos para venda ou colocd-los no mercado ou armazend-los para
esse fim, ou oferecer ou fornecer servicos sob o sinal;

¢) Importar ou exportar produtos com esse sinal;

d) Utilizar o sinal nos documentos comerciais e na publicidade.

A redacgdo do artigo 9.°, n.° 1, alineas a) e b), do Regulamento n.° 40/94 correspondia,
no essencial, a do artigo 5.° n.° 1, da Directiva 89/104. O n.° 2 do referido artigo 9.°
correspondia ao n.° 3 do referido artigo 5.° Por seu turno, o artigo 9.%, n.° 1, alinea c),
do Regulamento n.° 40/94, dispunha:

«A marca comunitaria confere ao seu titular um direito exclusivo. O titular fica habi-
litado a proibir um terceiro de utilizar, sem o seu consentimento, na vida comercial:

¢) Um sinal idéntico ou similar 8 marca comunitdria, para produtos ou servicos que
ndo sejam similares aqueles para os quais a marca comunitdria foi registada, sem-
pre que esta goze de prestigio na Comunidade e que o uso do sinal sem justo
motivo tire partido indevido do cardcter distintivo ou do prestigio da marca co-
munitdria ou lhe cause prejuizo.»
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Litigio no processo principal e questdes prejudiciais

Servigo de referenciamento «AdWords»

Quando um internauta faz uma pesquisa a partir de uma ou de vérias palavras no
motor de busca Google, este apresenta os sitios que melhor correspondem a essas
palavras, por ordem decrescente de pertinéncia. Sdo os resultados ditos «naturais»
da pesquisa.

Por outro lado, o servico de referenciamento remunerado «AdWords» do Google
permite a qualquer operador econémico, mediante a seleccdo de uma ou de vdrias
palavras-chave, fazer aparecer, em caso de concordéncia entre essa ou essas palavras-
-chave e a palavra ou palavras constantes da pesquisa dirigida pelo internauta ao mo-
tor de busca, uma hiperligagdo promocional para o seu sitio. Esta hiperligacdo pro-
mocional aparece na rubrica «hiperligacdes patrocinadas», no lado direito do ecra, a
direita dos resultados naturais, ou na parte superior do ecr, por cima dos referidos
resultados.

A referida hiperligacdo promocional é acompanhada de uma breve mensagem co-
mercial. Em conjunto, essa hiperligacio e essa mensagem constituem o antncio apre-
sentado na rubrica mencionada.

O anunciante paga por esse servico de referenciamento um montante por cada clique
na hiperligacdo promocional. Esse montante é calculado em funcio, designadamen-
te, do «preco maximo por clique» que o anunciante, quando celebrou o contrato de
prestacdo de servico de referenciamento com a Google, se dispds a pagar, bem como
do ndmero de cliques dos internautas na referida hiperligacao.
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A mesma palavra-chave pode ser escolhida por vérios anunciantes. Deste modo, a or-
dem pela qual as respectivas hiperligacdes promocionais séo exibidas é determinada,
designadamente, em func¢do do «preco méximo por clique», do numero de cliques
anteriores nas referidas hiperligacdes, bem como da qualidade do antincio, conforme
avaliada pela Google. O anunciante pode, a qualquer momento, melhorar a sua posi-
¢do na ordem de apresentacdo, fixando um «preco maximo por clique» mais elevado
ou tentando melhorar a qualidade do seu antincio.

Utilizagdo de palavras-chave no litigio no processo principal

A Interflora Inc., sociedade regulada pelo direito do Estado do Michigan (Estados
Unidos), explora uma rede mundial de entrega de flores. A Interflora British Unit é
titular de uma licenca conferida pela Interflora Inc.

A rede da Interflora e da Interflora British Unit (a seguir, conjuntamente, «Interflo-
ra») é constituida por floristas aos quais os clientes podem fazer encomendas, pesso-
almente ou pelo telefone. A Interflora dispe também de sitios Internet que permi-
tem fazer encomendas através da Internet, as quais sdo executadas pelo membro da
rede mais préximo do endereco do local de entrega das flores. O endereco do sitio
principal é www.interflora.com. Esse sitio desdobra-se em versdes nacionais, como
www.interflora.co.uk.

A INTERFLORA é uma marca nacional no Reino Unido bem como uma marca co-
munitdria. E pacifico que, no que respeita ao servico de entrega de flores, estas mar-
cas gozam de um prestigio considerdvel no Reino Unido bem como noutros Estados-
-Membros da Unido Europeia.
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A M & S, sociedade de direito inglés, é um dos maiores retalhistas do Reino Unido.
Distribui uma grande variedade de produtos e oferece servicos através da sua rede
de lojas e do seu sitio www.marksandspencer.com. Um dos seus servi¢os consiste na
venda e entrega de flores. Esta actividade comercial estd em concorréncia com a da
Interflora. Na realidade, é pacifico entre as partes no processo principal quea M & S
ndo faz parte da rede da Interflora.

No 4mbito do servicgo de referenciamento «AdWords», a Marks & Spencer reservou o
termo «Interflora» bem como variantes compostas por este termo com pequenos er-
ros e expressoes contendo a palavra «Interflora» (tais como «Interflora Flowers», «In-
terflora Delivery», «Interflora.com», «Interflora co uk», etc.) como palavras-chave.
Consequentemente, quando um internauta introduzia a palavra «Interflora» ou uma
das referidas variantes ou expressdes como termo de pesquisa no motor de busca da
Google, era exibido um antincio da M & S sob a rubrica «hiperligacdes patrocinadas».

Este anuncio apresentava-se, nomeadamente, da seguinte maneira:

«M & S Flowers Online

www.marksandspencer.com/flowers

Magnificas Flores e plantas frescas

Encomende até as 17 horas para uma entrega no dia seguinte»
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(«M & S Flowers Online

www.marksandspencer.com/flowers

Gorgeous fresh flowers & plants

Order by 5 pm for next day delivery»)

Apés ter descoberto estes factos, a Interflora intentou uma ac¢do por violagdo dos
seus direitos de marca contra a M & S na High Court of Justice (England & Wales),
Chancery Division, que decidiu suspender a instincia e submeter ao Tribunal de Jus-
tica dez questdes prejudiciais. Na sequéncia de um pedido de esclarecimentos do Tri-
bunal de Justiga, o 6rgéo jurisdicional de reenvio, por decisdo de 29 de Abril de 2009,
entrada no Tribunal de Justica em 9 de Junho de 2010, retirou as questdes quinta a
décima, mantendo unicamente as quatro questdes seguintes:

«1) Numa situagéo em que um comerciante é concorrente do [titular] de uma marca
registada e, através do seu sitio Web, vende produtos ou presta servicos idénticos
aos protegidos pela marca:

— escolhe um sinal idéntico & marca [...] como palavra-chave para o servico de
[hiperligacdes patrocinadas proposto pelo] operador de um motor de busca,

— designa o sinal como palavra-chave,

— associa o sinal ao URL do seu sitio Web,

I - 8673



ACORDAO DE 22. 9. 2011 — PROCESSO C-323/09

— estabelece o custo por clique que ird pagar em relacio a essa palavra-chave,

— define o momento da apresentacdo d[a hiperligacdo] patrocinad[a] e

— usa o sinal em correspondéncia comercial relativa a facturagdo e [ao] paga-
mento de [direitos] ou a gestdo da sua conta no operador do motor de busca,
mas a [hiperligacdo] patrocinad[a] em si mesm[a] ndo inclui o sinal ou outro
sinal semelhante,

estes actos ou algum deles constituem “uso” do sinal pelo concorrente na acepgédo
do artigo 5.°, n.° 1, alinea a), da [Directiva 89/104] e do artigo 9.°, n.° 1, alinea a) do
[Regulamento n.° 40/94]?

2) Algum desses usos é feito “relativamente” a produtos ou servigos idénticos aque-
les para os quais a marca foi registada na acepcdo do artigo 5.°, n.° 1, alinea a), da
[Directiva 89/104] e do artigo 9.°, n.° 1, do [Regulamento n.® 40/94]?

3) Algum desses usos cai no dmbito de ambas ou de alguma das seguintes disposi¢oes:

(a) artigo 5.°% n.° 1, alinea a), da [Directiva 89/104] e artigo 9.°, n.° 1, alinea a), do
[Regulamento n.° 40/94]; e

(b) artigo 5.°, n.° 2, da [Directiva 89/104] e artigo 9.°, n.° 1, alinea c), do
[Regulamento n.° 40/94]?
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4) Para aresposta a questdo 3, [é relevante] que:

a) aapresentacdo d[a hiperligacdo] patrocinad[a] do concorrente, em resposta a
uma pesquisa pelo utilizador através do sinal em questdo, seja susceptivel de
induzir [uma parte] do publico a pensar que, [contrariamente 3] realidade, o
concorrente ¢ membro da rede comercial do [titular] da marca; ou

b) o operador do motor de busca ndo permita que os [titulares] da marca no
Estado-Membro [...] em causa [se oponham] & escolha, por [terceiros], de
sinais idénticos as suas marcas, como palavras-chave?»

Quanto ao pedido de reabertura da fase oral do processo

A M &S, por carta de 1 de Abril de 2011, requereu a reabertura da fase oral do pro-
cesso alegando que as conclusdes do advogado-geral, lidas em 24 de Margo de 2011,
se baseiam em premissas erradas e ignoram os principios relativos a reparticdo de
competéncias entre o Tribunal de Justica e o érgéo jurisdicional de reenvio. A este
respeito, a M & S observa que o advogado-geral, em vez de se limitar a uma andlise
das regras pertinentes do direito da Unido, expos o resultado a que a interpretagio
dessas regras deveria, em sua opinido, conduzir no processo principal.

E jurisprudéncia assente que o Tribunal de Justica pode ordenar a reabertura da fase
oral do processo, em conformidade com o artigo 61.° do seu Regulamento de Proces-
s0, se considerar que ndo estd suficientemente esclarecido ou que a causa deve ser de-
cidida com base num argumento que nio foi debatido entre as partes (v., designada-
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mente, acérddos de 26 de Junho de 2008, Burda, C-284/06, Colect., p. [-4571, n.° 37,
e de 17 de Margo de 2011, AJD Tuna, C-221/09, Colect., p. I-1655, n.° 36).

No caso vertente, o Tribunal de Justica considera que dispoe de todos os elemen-
tos necessarios para responder as questdes submetidas pelo 6rgédo jurisdicional de
reenvio e que o processo ndo deve ser analisado a luz de um argumento que néo foi
debatido perante si.

No que respeita as criticas a respeito das conclusdes do advogado-geral, deve re-
cordar-se que, por forca do artigo 252.°, segundo paragrafo, TFUE, ao advogado-
-geral cabe apresentar publicamente, com toda a imparcialidade e independéncia,
conclusoes fundamentadas sobre as causas que, em conformidade com o Estatuto
do Tribunal de Justica da Unido Europeia, requeiram a sua intervencio. No exercicio
dessa missdo, é-lhe permitido, se for caso disso, analisar um pedido de decisio pre-
judicial colocando-o num contexto mais amplo do que o estritamente definido pelo
6rgéo jurisdicional de reenvio ou pelas partes no processo principal. Por outro lado,
a formacédo de julgamento ndo estd vinculada pelas conclusdées do advogado-geral
nem pela fundamentagdo no termo da qual chega a essas conclusdes (acérdédos de
11 de Novembro de 2010, Hogan Lovells International, C-229/09, Colect., p. I-11335,
n.° 26, bem como AJD Tuna, ja referido, n.° 45).

O mesmo vale para o 6rgéo jurisdicional de reenvio, que, no momento da aplicagéo a
que procede da decisdo prejudicial do Tribunal de Justica, ndo estd vinculado a seguir
a argumentacgdo exposta pelo advogado-geral.

Nestas condi¢oes, o pedido da M & S relativo a reabertura da fase oral do processo
deve ser rejeitado.
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Quanto as questoes prejudiciais

Quanto as questoes relativas aos artigos 5.% n.° 1, alinea a), da Directiva 89/104 e 9.°,
n.° 1 alinea a), do Regulamento n.° 40/94

Através das suas primeira e segunda questdes, bem como da alinea a) da terceira
questdo, o 6rgdo jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial, se os artigos 5.°, n.° 1,
da Directiva 89/104 € 9.°, n.° 1 alinea a), do Regulamento n.° 40/94 devem ser inter-
pretados no sentido de que o titular de uma marca estd habilitado a proibir um con-
corrente de, a partir de uma palavra-chave idéntica a essa marca que este concorrente
seleccionou sem o consentimento do referido titular, fazer exibir, no &mbito de um
servico de referenciamento na Internet, um andincio para produtos ou servigos idén-
ticos ou semelhantes aqueles para os quais a referida marca esta registada.

Através da sua quarta questdo, o referido 6rgao jurisdicional pretende saber se sdo
pertinentes, neste contexto, a circunstancia de o referido anuncio ser susceptivel de
induzir parte do publico relevante a acreditar incorrectamente que o anunciante é
membro da rede comercial do titular da marca e a circunstancia de o prestador do
servico de referenciamento ndo permitir aos titulares de marcas oporem-se a escolha
de sinais idénticos a estas como palavras-chave.

Importa analisar estas questdes em conjunto.

Como o Tribunal de Justica ja salientou, o sinal seleccionado como palavra-chave por
um anunciante no &mbito de um servi¢o de referenciamento na Internet é o meio
utilizado por esse anunciante para desencadear a apresentacido do seu andncio e,
por conseguinte, é objecto de um uso na vida comercial, na acepgéo do artigo 5.° da
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Directiva 89/104 e do artigo 9.° do Regulamento n.° 40/94 (v., nomeadamente, acér-
daos de 23 de Margo de 2010, Google France e Google, C-236/08 a C-238/08, Colect.,
p- 1-2417, n.** 49 a 52, e de 25 de Marco de 2010, BergSpechte, C-278/08, Colect.,
p- [-2517, n.° 18).

Além disso, trata-se de um uso para produtos ou servigos do anunciante mesmo quan-
do o sinal escolhido como palavra-chave ndo aparece no préprio anuncio (acérdao
BergSpechte, ja referido, n.° 19, e despacho de 26 de Marco de 2010, Eis.de, C-91/09,
n.° 18).

Nao obstante, o titular da marca nio se pode opor ao uso de um sinal idéntico & sua
marca como palavra-chave se ndo satisfizer o conjunto de requisitos previstos para
este efeito nos artigos 5.° da Directiva 89/104 e 9.° do Regulamento n.° 40/94 e na
jurisprudéncia relacionada.

O processo principal estd abrangido pela hipdtese visada no n.° 1, alinea a), dos re-
feridos artigos 5.° € 9.°, ou seja, a chamada «dupla identidade», na qual o uso por
um terceiro de um sinal idéntico & marca é feito para produtos ou servicos idénticos
aqueles para os quais a marca esta registada. Com efeito, é ponto assente quea M & S
usou designadamente, para o seu servico de entrega de flores, o sinal «Interflora», que
é em substancia idéntico a marca nominativa INTERFLORA, registada para servigos
de entrega de flores.

Nesta hipoétese, o titular da marca sé estd habilitado a proibir esse uso se 0 mesmo
for susceptivel de violar uma das fungdes da marca (acérddos, ja referidos, Google
France e Google, n.° 79, e BergSpechte, n.° 21; v., igualmente, acérdios de 18 de Junho
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de 2009, L'Oréal e o., C-487/07, Colect., p. I-5185, n.° 60, bem como de 8 de Julho de
2010, Portakabin, C-558/08, Colect., p. I-6963, n.° 29).

A Interflora considera que este requisito deve, em conformidade com a jurisprudén-
cia ja assente, ser entendido no sentido de que o referido n.° 1, alinea a), protege o
titular da marca contra qualquer violacdo a qualquer funcdo da marca. Segundo a
M & S, todavia, esta interpretacdo decorre da jurisprudéncia de forma ambigua e cor-
re o risco de criar um desequilibrio entre os interesses da proteccdo da propriedade
intelectual e da livre concorréncia. A Comissdo Europeia, por seu lado, considera que
as alineas a) do n.° 1 dos artigos 5.° da Directiva 89/104 e 9.° do Regulamento n.° 40/94
protegem o titular da marca unicamente contra violagdes a funcio de indicacdo de
origem da marca. As outras fungdes da marca poderiam, quando muito, desempe-
nhar um papel na interpretacdo dos artigos 5.°, n.° 2, da Directiva 89/104 € 9.°, n.° 1,
alinea c), do Regulamento n.° 40/94, os quais dizem respeito aos direitos conferidos
por marcas que gozam de prestigio.

Refira-se que decorre da redaccdo do artigo 5.°, n.° 1, da Directiva 89/104 e do dé-
cimo considerando desta que o direito dos Estados-Membros foi harmonizado no
sentido de que o direito exclusivo conferido por uma marca oferece ao titular desta
uma proteccio «absoluta» contra o uso por terceiros de sinais idénticos a essa marca
para produtos ou servicos idénticos, ao passo que, quando esta dupla identidade néo
existir, s a existéncia de um risco de confusdo permite ao titular invocar utilmente o
seu direito exclusivo. Esta distin¢do entre a proteccio conferida pelo n.° 1, alinea a),
do referido artigo e a enunciada na alinea b) do mesmo n.° 1 foi retomada, no que diz
respeito a marca comunitdria, pelo sétimo considerando e pelo artigo 9.°, n.° 1, do
Regulamento n.° 40/94.

Embora o legislador da Unido tenha qualificado de «absoluta» a protecc¢éo contra o
uso nio consentido de sinais idénticos a uma marca para produtos ou servicos idénti-
cos aqueles para os quais esta estd registada, o Tribunal de Justica pos essa qualifica-
¢do em perspectiva ao salientar que, por mais importante que possa ser, a protec¢io
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conferida pelo artigo 5.° n.° 1, alinea a), da Directiva 89/104 ndo visa sendo permitir
ao titular da marca proteger os seus interesses especificos como titular da marca, ou
seja, assegurar que esta possa cumprir as suas fungdes préprias. O Tribunal de Justica
concluiu que o exercicio do direito exclusivo conferido pela marca deve ser reservado
aos casos em que o uso do sinal por um terceiro afecta ou é susceptivel de afectar as
fun¢oes da marca, nomeadamente a sua funcéo essencial, que é garantir aos consu-
midores a proveniéncia do produto (acérdido de 12 de Novembro de 2002, Arsenal
Football Club, C-206/01, Colect., p. I-10273, n.° 51).

Esta interpretacio do artigo 5.° n.° 1, alinea a), da Directiva 89/104 foi reiterada em di-
versas ocasides e transposta para o artigo 9.°, n.° 1 alinea a), do Regulamento n.° 40/94
[v., nomeadamente, a respeito da Directiva 89/104, acérdios de 11 de Setembro de
2007, Céline, C-17/06, Colect., p. I-7041, n.° 16, e de 12 de Junho de 2008, O2 Hol-
dings e O2 (UK), C-533/06, Colect., p. I-4231, n.° 57 e, relativamente ao Regulamento
n.° 40/94, despacho de 19 de Fevereiro de 2009, UDV North América, C-62/08, Co-
lect., p. I-1279, n.° 42, e acérddao Google Franca e Google, ja referido, n.° 75]. Além
disso, foi também precisada no sentido de que as referidas disposi¢cdes permitem ao
titular da marca invocar o seu direito exclusivo se for causado, ou houver o risco de
que seja causado, um prejuizo a uma das fun¢des da marca, quer se trate da fungdo
essencial de indicagdo de origem do produto ou do servigo coberto pela marca ou de
uma das outras fungdes desta, como a que consiste em garantir a qualidade desse pro-
duto ou desse servigo, ou as de comunicagéo, investimento ou publicidade (acérdaos,
ja referidos, L'Oréal e 0., n.” 63 e 65, e Google France e Google, n.” 77 e 79).

Relativamente as fun¢des da marca diferentes da indicacdo de origem, importa sa-
lientar que tanto o legislador da Unido, pelo emprego do termo «nomeadamente»
no décimo considerando da Directiva 89/104 e no sétimo considerando do Regula-
mento n.° 40/94, como o Tribunal de Justica, pelo emprego dos termos «fungbes da
marca» desde o acérdio Arsenal Football Club, ja referido, indicaram que a fungéo de
indicagdo de origem da marca ndo é a unica funcédo desta digna de proteccdo contra
violagdes por terceiros. Tiveram assim em conta a circunstincia de que uma marca
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constitui frequentemente, para além de uma indicacido de proveniéncia dos produtos
ou dos servicos, um instrumento de estratégia comercial empregue, em particular,
para fins publicitdrios ou para adquirir uma reputacio a fim de fidelizar o consumidor.

E certo que uma marca deve, em principio, cumprir sempre a sua funcio de indica-
¢do de origem, ao passo que apenas assegura as suas outras fun¢des na medida em
que o seu titular a explore nesse sentido, nomeadamente para fins de publicidade e
investimento. Todavia, esta diferenca entre a funcio essencial da marca e as suas ou-
tras fungdes ndo podem de forma alguma justificar que, quando uma marca cumpre
uma ou mais das suas outras funcdes, as violagdes destas sejam excluidas do campo
de aplicacdo dos artigos 5.°, n.° 1, alinea a) da Directiva 89/104 e 9.°, n.° 1 alinea a),
do Regulamento n.° 40/94. Do mesmo modo, ndo se pode considerar que apenas as
marcas que gozam de prestigio podem ter fungdes diferentes da indicagdo de origem.

E a luz das consideracoes precedentes, bem como dos elementos de interpretacio
mais precisos fornecidos a seguir, que caberd ao 6rgéo jurisdicional de reenvio aplicar
o requisito de prejuizo causado a uma das fungdes da marca.

No que respeita ao uso, no dmbito de um servico de referenciamento na Internet, de
sinais idénticos a marcas como palavras-chave para produtos ou servigos idénticos
aqueles para os quais as marcas estdo registadas, o Tribunal de Justica ja declarou que,
para além da funcéio de indicacio de origem, a func¢io de publicidade pode revelar-se
pertinente (v. acérddo Google France e Google, ja referido, n.° 81). Esta consideracéo
¢ igualmente vdlida no presente caso, tendo a Interflora, contudo, invocado também
um prejuizo causado a fungdo de investimento da sua marca.
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Importa, por conseguinte, fornecer ao érgio jurisdicional de reenvio elementos de
interpretacéo a propdsito da func¢io de indicacédo de origem, da funcéo de publicidade
e da funcédo de investimento da marca.

Prejuizo causado a funcéo de indicagéo de origem

A questdo de saber se a fungédo de indicagdo de origem da marca é prejudicada quan-
do é mostrado aos internautas, a partir de uma palavra-chave idéntica a essa marca,
um anuncio de um terceiro, como um concorrente do titular dessa marca, depende,
em particular, da maneira como esse antiincio é apresentado. A funcéo de indicacdo
de origem da marca é prejudicada quando o andncio ndo permite ou permite difi-
cilmente ao internauta normalmente informado e razoavelmente atento saber se os
produtos ou os servi¢os visados pelo antncio provém do titular da marca ou de uma
empresa economicamente ligada a este ou, pelo contrario, de um terceiro (acérdaos,
ja referidos, Google France e Google, n.** 83 e 84, bem como Portakabin, n.° 34). Com
efeito, em tal situacdo, que, de resto, se caracteriza pela circunstincia de o antincio
em questdo surgir imediatamente apds a introdugdo da marca como termo de pes-
quisa pelo internauta e de ser exibido no ecrd num momento em que a marca, como
termo de pesquisa, é igualmente mostrada no ecrd, o internauta pode equivocar-se
sobre a origem dos produtos ou dos servicos em causa (acérdao Google France e
Google, ja referido, n.° 85).

Quando o antdncio do terceiro sugere a existéncia de uma relacdo econémica entre
esse terceiro e o titular da marca, deve concluir-se que a funcéo de indicagdo de ori-
gem foi prejudicada. De igual modo, quando o antncio, embora ndo sugerindo a exis-
téncia de uma relacio econémica, é de tal forma vago sobre a origem dos produtos ou
dos servigos em causa que um internauta normalmente informado e razoavelmente
atento ndo consegue determinar, com base no link publicitdrio e na correspondente
mensagem comercial, se 0 anunciante é um terceiro relativamente ao titular da marca
ou, pelo contrdrio, se estd economicamente ligado a este, deve igualmente concluir-se
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que a referida fun¢do da marca é prejudicada (acérdaos ja referidos Google France e
Google, n.”* 89 e 90, bem como Portakabin, n.° 35).

Incumbe ao 6rgdo jurisdicional de reenvio apreciar se os factos do litigio no processo
principal se caracterizam pela circunstancia de a funcao de indicacdo de origem des-
crita nos nimeros precedentes ser prejudicada ou correr o risco de ser prejudicada
(v., por analogia, acérddo Google France e Google, ja referido, n.° 88).

Para esta apreciacdo ndo é pertinente a circunstincia, evocada na quarta questio,
alinea b), de o prestador do servico de referenciamento nio ter permitido ao titular
da marca opor-se a seleccdo de um sinal idéntico a essa marca como palavra-chave.
Como observou o advogado-geral no n.° 40 das suas conclusdes, apenas a hipdtese
inversa, em que o prestador do servico de referenciamento concede essa possibilidade
aos titulares de marcas, poderia ter consequéncias juridicas na medida em que, nessa
hipotese e em certas condigdes, a falta de oposicido desses titulares, no momento da
seleccdo como palavras-chave de sinais idénticos a marcas das quais sdo titulares,
poderia ser qualificada de consentimento técito. Contudo, a circunstincia, presente
no processo principal, de nenhuma autorizacio ter sido pedida ao referido titular ou
concedida por este mais ndo faz do que confirmar que o uso do sinal idéntico a marca
da qual é titular teve lugar sem o seu consentimento.

Pode, em contrapartida, ser pertinente para a aplicacdo da regra enunciada nos ar-
tigos 5.° n.° 1, alinea a) da Directiva 89/104 e 9.°, n.° 1 alinea a), do Regulamento
n.° 40/94, uma circunstancia como a descrita na quarta questio, alinea a).
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Com efeito, se resultasse das apreciagdes factuais do érgio jurisdicional de reenvio
que a publicidade da M & S, apresentada como resposta as pesquisas efectuadas atra-
vés da palavra «Interflora» pelos internautas, comporta o risco de fazer crer errada-
mente a estes Gltimos que o servigo de entrega de flores proposto pela M & S faz parte
da rede comercial da Interflora, haveria que concluir que a referida publicidade ndo
permite saber se a M & S é um terceiro relativamente ao titular da marca ou se, pelo
contrario, aquela sociedade estd economicamente ligada a este. Nestas condigdes, a
funcao de indicacdo de origem da marca INTERFLORA seria prejudicada.

Neste contexto, como foi recordado no n.° 44 do presente acérdio, o publico rele-
vante é composto por internautas normalmente informados e razoavelmente aten-
tos. Assim, o facto de alguns internautas terem tido dificuldades em perceber que o
servico fornecido pela M & S é independente do da Interflora nio é suficiente para
concluir que a funcéo de indicagdo de origem é prejudicada.

A andlise dos factos efectuada pelo 6rgéo jurisdicional de reenvio pode consistir em
apreciar, em primeiro lugar, se é suposto o internauta normalmente informado e razo-
avelmente atento saber, com base nas caracteristicas geralmente conhecidas do mer-
cado, que o servico de entrega de flores da M & S ndo pertence a rede da Interflora
mas estd, pelo contrario, em concorréncia com esta, e, em seguida, na hipdtese de se
afigurar que esse conhecimento geral nio se verifica, se o antincio da M & S permite
ao referido internauta compreender que o referido servi¢o ndo pertence a essa rede.

O érgédo jurisdicional de reenvio pode, em particular, ter em conta a circunstancia
de, no caso em apreco, a rede comercial do titular da marca ser composta por um
numero elevado de retalhistas que apresentam entre eles uma grande diversidade em
termos de dimenséo e perfil comercial. Importa, com efeito, considerar que, nessas
condicdes, pode ser particularmente dificil ao internauta normalmente informado e
razoavelmente atento saber, na falta de indicagdo fornecida pelo anunciante, se este,
cuja publicidade é apresentada em resposta a uma busca que utiliza a referida marca
como termo de pesquisa, faz ou ndo parte da referida rede.
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Tendo em conta esta circunstancia e outros elementos que considere relevantes, o
referido 6rgdo jurisdicional deverd, na falta de um conhecimento geral como o que
é referido no n.° 51 do presente acérdio, avaliar se a utilizacdo de termos como
«M & S Flowers» num andncio como o citado no n.° 19 do presente acérddo é ou nio
suficiente para que o internauta normalmente informado e razoavelmente atento que
introduziu os termos de pesquisa contendo a palavra «Interflora» compreenda que o
servico de entrega de flores oferecido ndo provém da Interflora.

Prejuizo causado a fungéo de publicidade

No que respeita a funcdo de publicidade, o Tribunal de Justica ja teve a ocasido de
declarar que o uso de um sinal idéntico a uma marca de outrem, no &mbito de um ser-
vico de referenciamento como o «AdWords», ndo é susceptivel de prejudicar a funcao
de publicidade da marca (acérdios, ja referidos, Google France e Google, n.° 98, e
BergSpechte, n.° 33).

E certo que o referido uso pode ter repercussdes quanto a utilizagdo publicitaria de
uma marca nominativa pelo seu titular.

Nomeadamente, quando este inscreve a sua propria marca como palavra-chave junto
do fornecedor do servigo de referenciamento a fim de fazer aparecer um antincio na
rubrica «hiperliga¢des patrocinadas», deverd por vezes, caso a sua marca tenha igual-
mente sido seleccionada como palavra-chave por um concorrente, pagar um prego
por clique mais elevado do que este dltimo se pretender que o seu anuncio seja exibi-
do antes dos anuncios do referido concorrente (v. acorddo Google e Google France,
ja referido, n.° 94).

I - 8685



57

58

59

60

ACORDAO DE 22. 9. 2011 — PROCESSO C-323/09

Todavia, o simples facto de o uso, por um terceiro, de um sinal idéntico a uma marca
para produtos ou servicos idénticos aqueles para os quais essa marca esta registada
obrigar o titular dessa marca a intensificar os seus esforcos publicitarios para manter
ou aumentar a sua visibilidade junto dos consumidores, ndo ¢ suficiente, em todos
os casos, para concluir que a funcio de publicidade da referida marca fica prejudica-
da. Importa sublinhar, a este respeito, que, embora a marca constitua um elemento
essencial do sistema de concorréncia ndo falseada que o direito da Unido pretende
criar (v., nomeadamente, acérddo de 23 de Abril de 2009, Copad, C-59/08, Colect.,
p-1-3421, n.° 22), ndo tem, contudo, como objectivo proteger o seu titular contra pra-
ticas inerentes ao jogo da concorréncia.

Ora, a publicidade na Internet a partir de palavras-chave correspondentes a marcas
constitui uma dessas praticas, na medida em que tem, regra geral, como tnico fim
propor aos internautas alternativas em relacdo aos produtos ou aos servicos do re-
ferido titular (v., neste sentido, acérdiao Google e Google France, ja referido, n.° 69).

A seleccdo de um sinal idéntico a uma marca de outrem no 4mbito de um servico
de referenciamento com as caracteristicas do «AdWords», por outro lado, ndo tem
por efeito privar o titular dessa marca da possibilidade de utilizar eficazmente a sua
marca para informar e persuadir os consumidores (v., a este respeito, acérdio Google
e Google France, ja referido, n.”* 96 e 97).

Prejuizo causado a funcéo de investimento

Além da sua funcéo de indicacdo de origem e, sendo caso disso, da sua fung¢io pu-
blicitdria, uma marca pode igualmente ser utilizada pelo seu titular para adquirir ou
conservar uma reputacdo susceptivel de atrair e fidelizar consumidores.
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Embora esta funcéo, dita «de investimento», da marca possa representar uma sobre-
posicdo relativa a fungédo de publicidade, no entanto, distingue-se desta. Com efeito, a
utilizacdo da marca para adquirir ou conservar uma reputacio efectua-se ndo apenas
através da publicidade, mas também através de diversas técnicas comerciais.

Quando o uso por um terceiro, como um concorrente do titular da marca, de um
sinal idéntico a essa marca para produtos ou servicos idénticos aqueles para os quais
esta estd registada perturba de maneira substancial a utiliza¢do, pelo referido titular,
da sua marca para adquirir ou conservar uma reputacdo susceptivel de atrair e de
fidelizar consumidores, deve considerar-se que esse uso prejudica a fungdo de inves-
timento da marca. O referido titular fica, consequentemente, habilitado a proibir esse
uso ao abrigo do artigo 5.°, n.° 1, alinea a), da Directiva 89/104 ou, em caso de marca
comunitdria, do artigo 9.°, n.° 1, alinea a), do Regulamento n.° 40/94.

Numa situacdo em que a marca ja beneficia dessa reputacio, a funcdo de investi-
mento é prejudicada quando o uso por um terceiro de um sinal idéntico a essa marca
para produtos ou servicos idénticos afecta essa reputagido e poe assim em risco a
sua manutencdo. Como ja declarou o Tribunal de Justica, o titular de uma marca
pode, ao abrigo do direito exclusivo por ela conferido, opor-se a esse uso (v. acérddo
de 12 de Julho de 2011, L'Oréal e 0., C-324/09, Colect., p. I-6011, n.® 83).

Em contrapartida, ndo se pode admitir que o titular de uma marca se possa opor a
que um concorrente faca uso, em condi¢des de concorréncia leal e respeitadora da
funcdo de indicacdo de origem da marca, de um sinal idéntico a essa marca para
produtos ou servigos idénticos aqueles para os quais esta estd registada, se esse uso
tiver como Unica consequéncia obrigar o titular dessa marca a adaptar os seus esfor-
cos para adquirir ou conservar uma reputacdo susceptivel de atrair e de fidelizar os
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consumidores. Da mesma forma, a circunstancia de o referido uso conduzir certos
consumidores a afastarem-se dos produtos ou servicos provenientes da referida mar-
ca ndo pode ser utilmente invocada pelo titular desta.

E com base nestas consideracdes que cabera ao 6rgio jurisdicional de reenvio ve-
rificar se o uso, pela M & S, do sinal idéntico a marca INTERFLORA pde em risco
a manutencdo, pela Interflora, de uma reputacdo susceptivel de atrair e de fidelizar
consumidores.

Importa, por conseguinte, responder as primeira e segunda questdes, a terceira ques-
tdo, alinea a) e a quarta questdo que os artigos 5.°, n.° 1, alinea a), da Directiva 89/104
€ 9.°,n.° 1 alinea a), do Regulamento n.° 40/94 devem ser interpretados no sentido de
que o titular de uma marca estd habilitado a proibir um concorrente de, a partir de
uma palavra-chave idéntica a essa marca que este concorrente, sem o consentimen-
to do referido titular, seleccionou no d&mbito de um servigo de referenciamento na
Internet, fazer publicidade a produtos ou servicos idénticos aqueles para os quais a
referida marca estd registada, quando esse uso for susceptivel de prejudicar uma das
fung¢oes da marca. Tal uso:

— prejudica a funcdo de indicagdo de origem da marca quando a publicidade exibida
a partir da palavra-chave ndo permite ou permite dificilmente ao internauta nor-
malmente informado e razoavelmente atento saber se os produtos ou os servicos
identificados pelo anincio provém do titular da marca ou de uma empresa eco-
nomicamente ligada a este ou, pelo contrario, de um terceiro;

— ndo prejudica, no &mbito de um servico de referenciamento com as caracteristi-
cas do que estd em causa no processo principal, a func¢do de publicidade da marca;
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— prejudica a funcdo de investimento da marca se perturbar de maneira substancial
a utilizacdo, pelo referido titular, da sua marca para adquirir ou conservar uma
reputacéo susceptivel de atrair e de fidelizar consumidores.

Quanto a questdo relativa aos artigos 5.°, n.° 2, da Directiva 89/104 € 9.°, n.° 1, alinea c),
do Regulamento n.° 40/94

Com a sua terceira questdo, alinea b), lida conjuntamente com as primeira e segunda
questdes, o 6rgdo jurisdicional de reenvio pergunta, em substéncia, se os artigos 5.°,
n.° 2, da Directiva 89/104 e 9.°, n.° 1 alinea c), do Regulamento n.® 40/94 devem ser
interpretados no sentido de que o titular de uma marca que goza de prestigio esta ha-
bilitado a proibir um concorrente de fazer publicidade a partir de uma palavra-chave
correspondente a essa marca que este concorrente, sem o consentimento do referido
titular, seleccionou no ambito de um servico de referenciamento na Internet.

No que respeita, em primeiro lugar, a aplicabilidade das regras enunciadas no n.” 2 do
referido artigo 5.° e no n.° 1, alinea c) do referido artigo 9.°, é jurisprudéncia assente
que, embora estas disposi¢oes apenas se refiram expressamente a hipdtese em que
é usado um sinal idéntico ou semelhante a uma marca que goza de prestigio para
produtos ou servicos que ndo sdo semelhantes aqueles para os quais essa marca estd
registada, a proteccdo nelas enunciada vale, por maioria de razdo, igualmente em
relacdo ao uso de um sinal idéntico ou semelhante ao de uma marca que goza de
prestigio para produtos ou servigos que sdo idénticos ou semelhantes aqueles para
os quais a marca estd registada (v., nomeadamente, acérddos de 9 de Janeiro de 2003,
Davidoft, C-292/00, Colect., p. I-389, n.° 30; de 23 de Outubro de 2003, Adidas-Salo-
mon e Adidas-Benelux, C-408/01, Colect., p. I-12537, n.”* 18 a 22, e Google e Google
France, ja referido, n.° 48).

Uma vez que a marca INTERFLORA goza de prestigio e que a M & S usou um sinal
idéntico a essa marca como palavra-chave, como se concluiu no n.° 33 do presente
acdrddo, para um servigo idéntico aquele para o qual a referida marca foi registada, os
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artigos 5.°, n.° 2, da Directiva 89/104 e 9.°, n.° 1, alinea c), do Regulamento n.° 40/94
sdo aplicdveis no processo principal. Resulta, por outro lado, da decisio de reenvio
que a legislacdo aplicavel ao Reino Unido comporta a regra visada no artigo 5.° n.° 2,
da Directiva 89/104.

No que respeita, em seguida, ao alcance da proteccido conferida aos titulares de mar-
cas que gozam de prestigio, resulta da redacgéo das referidas disposicdes que os titu-
lares dessas marcas estdo habilitados a proibir o uso por terceiros, na vida comercial,
de sinais idénticos ou semelhantes a estas, sem o seu consentimento e sem justo moti-
vo, quando esse uso tira indevidamente partido do carécter distintivo ou do prestigio
dessas marcas ou prejudique esse caracter distintivo ou esse prestigio.

O exercicio deste direito pelo titular da marca que goza de prestigio ndo pressupoe a
existéncia de um risco de confuséo no espirito do publico relevante (acérdios, ja re-
feridos, Adidas-Salomon e Adidas-Benelux, n.° 31, e de 18 de Junho de 2009, L'Oréal
e 0., n.° 36). Por outro lado, na medida em que os artigos 5.°, n.° 2, da Directiva 89/104
e 9.° n.° 1 alinea c), do Regulamento n.® 40/94 determinam que a marca em causa e
o sinal utilizado pelo terceiro devem apresentar um certo grau de semelhanga, basta
salientar que este requisito estd preenchido no caso em apreco, atendendo a estreita
correspondéncia entre o sinal «Interflora» e as suas variantes usadas pela M & S, por
um lado, e a marca INTERFLORA, por outro.

Os prejuizos contra os quais os artigo 5.°, n.° 2, da Directiva 89/104 e 9.°, n.° 1, ali-
nea c), do Regulamento n.° 40/94 garantem protecg¢do sdo, em primeiro lugar, o preju-
izo causado ao cardcter distintivo da marca, em segundo lugar, o prejuizo causado ao
prestigio dessa marca e, em terceiro lugar, o partido indevido tirado do carécter dis-
tintivo ou do prestigio da referida marca, bastando apenas um destes prejuizos para
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que a regra enunciada nas referidas disposic¢des se aplique (v. acérddo de 18 de Junho
de 2009, L'Oréal e o., ja referido, n.”* 38 e 42).

O prejuizo ao caracter distintivo da marca que goza de prestigio, também designado
pelo termo, designadamente, de «dilui¢do», verifica-se quando a aptidao dessa marca
para identificar os produtos e os servicos para os quais foi registada fique enfraqueci-
da, ao passo que um prejuizo ao prestigio da marca, também designado pelo termo,
designadamente, de «degradacdo», ocorre quando os produtos ou servigos para os
quais o sinal idéntico ou semelhante é utilizado pelo terceiro podem ser apreendidas
pelo publico de um modo tal que a forca de atrac¢do da marca fica diminuida (v., neste
sentido, acérddo de 18 de Junho de 2009, L'Oréal e o., ja referido, n.”* 39 e 40).

O conceito de «partido indevido [tirado] do cardcter distintivo ou do prestigio da
marca», igualmente designado pelo termo, designadamente, de «parasitismo», ndo
estd relacionado com o prejuizo sofrido pela marca, mas sim com o beneficio que o
terceiro retira da utilizacdo do sinal idéntico ou semelhante. Engloba, nomeadamen-
te, os casos em que, gragas a transferéncia da imagem da marca ou das caracteristi-
cas projectadas por esta para produtos designados pelo sinal idéntico ou semelhante,
hd uma exploragdo manifesta na esteira da marca que goza de prestigio (acérdio de
18 de Junho de 2009, L'Oréal e o., j referido, n.° 41).

Resulta das explicacoes fornecidas em resposta ao pedido de esclarecimento referido
no n.° 20 do presente acérdido que o érgio jurisdicional de reenvio nio solicita uma
interpretacdo do conceito de prejuizo causado ao prestigio da marca (degradacéo),
mas pretende saber em que condi¢des se deve considerar que um anunciante que faz
exibir, a partir de um sinal idéntico a uma marca que goza de prestigio que seleccio-
nou sem o consentimento do titular dessa marca no 4mbito de um servico de refe-
renciamento na Internet, um link promocional dirigido ao seu sitio causa prejuizo ao
cardcter distintivo dessa marca que goza de prestigio (diluicdo) ou tira indevidamente
partido do cardcter distintivo ou do prestigio da referida marca (parasitismo).
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Prejuizo causado ao cardcter distintivo da marca que goza de prestigio (diluicio)

Como expods o advogado-geral no n.° 80 das suas conclusdes, é causado prejuizo ao
caracter distintivo de uma marca que goza de prestigio quando o uso de um sinal
idéntico ou semelhante a esta reduz a capacidade desta marca em distinguir os pro-
dutos ou os servicos do titular da marca daqueles que tém outra origem. No final de
um processo de diluicdo, a marca ja ndo consegue suscitar, no espirito dos consumi-
dores, uma associagdo imediata com uma origem comercial especifica.

Para que o titular da marca que goza de prestigio seja eficazmente protegido contra
este tipo de prejuizo, hd que interpretar os artigos 5.°, n.° 2, da Directiva 89/104 e 9.°,
n.° 1, alinea c), do Regulamento n.° 40/94 no sentido de que este titular esté habilita-
do a proibir qualquer uso de um sinal idéntico ou semelhante a essa marca que seja
susceptivel de diminuir a capacidade distintiva da referida marca, sem ter de esperar
pelo final do processo de diluicio, ou seja, a perda completa do caracter distintivo da
marca.

Em apoio de sua tese, segundo a qual a capacidade distintiva da sua marca foi pre-
judicada, a Interflora alega que o uso pela M & S e por outras empresas do termo
«Interflora» no &mbito de um servico de referenciamento como o que estid em causa
no processo principal conduz progressivamente os internautas a acreditar que este
termo ndo é uma marca que designa o servico de entrega de flores fornecido pelos
floristas da rede da Interflora, mas um termo genérico para qualquer servico de en-
trega de flores.

E verdade que o uso, por um terceiro na vida comercial, de um sinal idéntico ou se-
melhante a uma marca que goza de prestigio reduz a capacidade distintiva desta e,
por conseguinte, prejudica o cardcter distintivo dessa marca na acepgdo do artigo 5.°,
n.° 2, da Directiva 89/104 ou, em caso de marca comunitéria, na acepgdo do artigo 9.°,
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n.° 1, alinea c), do Regulamento n.’ 40/94, uma vez que contribui para a desvirtuagdo
da referida marca, a qual se transforma num termo genérico.

Todavia, contrariamente ao que alega a Interflora, a seleccdo de um sinal idéntico
ou semelhante a uma marca que goza de prestigio como palavra-chave no &mbito de
um servico de referenciamento na Internet ndo contribui necessariamente para tal
evolugdo.

Assim, quando o uso, como palavra-chave, de um sinal correspondente a uma marca
que goza de prestigio conduz a exibicdo de uma publicidade que permite ao internau-
ta normalmente informado e razoavelmente atento compreender que os produtos
ou os servicos oferecidos ndo provém do titular da marca que goza de prestigio mas,
pelo contrério, de um concorrente deste, deve concluir-se que a capacidade distintiva
dessa marca nio foi reduzida pelo referido uso, tendo este tltimo servido apenas para
chamar a atencio do internauta para a existéncia de um produto ou de um servico
alternativo relativamente ao do titular da referida marca.

Dagqui resulta que, se o érgao jurisdicional de reenvio concluir que a publicidade de-
sencadeada devido ao uso, pela M & S, do sinal idéntico a marca INTERFLORA per-
mitiu ao internauta normalmente informado e razoavelmente atento compreender
que o servico promovido pela M & S é independente do da Interflora, esta tltima
ndo pode validamente alegar, com base nas regras enunciadas nos artigos 5.° n.° 2, da
Directiva 89/104 e 9.°, n.° 1, alinea c), do Regulamento n.° 40/94, que este uso contri-
buiu para a desvirtuacdo da referida marca através da sua transformagdo num termo
genérico.

Se, em contrapartida, o referido érgéo jurisdicional concluir que a publicidade desen-
cadeada pelo referido uso do sinal idéntico 8 marca INTERFLORA néo permitiu ao
internauta normalmente informado e razoavelmente atento compreender que o ser-
vigo promovido pela M & S é independente do da Interflora, e se esta insistir em que,
além de considerar que a funcdo de indicagdo de origem dessa marca foi prejudicada,
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o0 6rgdo jurisdicional de reenvio declarar que a M & S prejudicou igualmente o carac-
ter distintivo da referida marca ao contribuir para a desvirtuacio desta através da sua
transformacdo num termo genérico, caberia ao referido érgao jurisdicional apreciar,
com base em todos os indicios que lhe forem submetidos, se a seleccdo de sinais
correspondentes @ marca INTERFLORA como palavras-chave na Internet teve um
impacto tal no mercado dos servigos de entrega de flores que o termo «Interflora»
evoluiu no sentido de designar, no espirito do consumidor, qualquer entrega de flores.

Partido indevido do cardcter distintivo ou do prestigio da marca (parasitismo)

Como o Tribunal de Justica ja declarou, um anunciante que tenha seleccionado, no
ambito de um servico de referenciamento na Internet, uma palavra-chave corres-
pondente a uma marca de outrem, pretende que os internautas que introduzam essa
palavra como termo de pesquisa cliquem nédo sé nos links exibidos, provenientes do
titular da referida marca, mas igualmente no link publicitdrio do referido anunciante
(acérddo Google e Google France, ja referido, n.° 67).

Afigura-se igualmente que a circunstincia de uma marca gozar de prestigio faz com
que seja provavel que um grande nimero de internautas utilize o nome dessa marca
como palavra-chave para proceder a sua pesquisa na Internet a fim de encontrar in-
formacodes ou ofertas acerca dos produtos ou dos servicos dessa marca.

Nestas condig¢bes, como observou o advogado-geral no n.° 96 das suas conclusdes, é
incontestavel que, quando o concorrente do titular de uma marca que goza de pres-
tigio selecciona essa marca como palavra-chave no &mbito de um servico de referen-
ciamento na Internet, esse uso tem como objectivo tirar partido do caracter distintivo
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e do prestigio da referida marca. Com efeito, a referida seleccdo é susceptivel de criar
uma situacdo em que os consumidores, provavelmente na sua maioria, ao proce-
derem a uma busca na Internet de produtos ou de servicos da marca que goza de
prestigio através dessa palavra-chave, verdo aparecer nos seus ecrds o anuncio desse
concorrente.

Por outro lado, é incontestavel que, quando internautas, apds terem tomado conhe-
cimento do andncio do referido concorrente, compram o produto ou o servico ofe-
recido por este ultimo em vez do produto ou do servico do titular da marca sobre a
qual recaia inicialmente a sua busca, esse concorrente obtém uma vantagem real do
cardcter distintivo e do prestigio dessa marca.

Além disso, é pacifico que, no &mbito de um servico de referenciamento, o anuncian-
te que selecciona sinais idénticos ou semelhantes a marcas de outrem néo paga, regra
geral, nenhuma compensacdo por esse uso aos titulares dessas marcas.

Resulta destas caracteristicas da seleccdo de sinais correspondentes a marcas que go-
zam de prestigio de outrem como palavras-chave na Internet que tal selec¢do pode,
quando ndo exista um «justo motivo» na acepgdo dos artigos 5.°, n.° 2, da Directiva
89/104 e 9.°, n.° 1, alinea c), do Regulamento n.° 40/94, ser analisada como um uso
através do qual o anunciante segue a rota tracada por uma marca que goza de presti-
gio a fim de beneficiar do seu poder de atracgido, da sua reputacédo e do seu prestigio,
e de explorar, sem nenhuma compensacdo financeira e sem ter de desenvolver os
correspondentes esforcos, o esforco comercial despendido pelo titular da marca para
criar e manter a imagem dessa marca. Se assim for, deve considerar-se que o benefi-
cio realizado pelo terceiro é indevidamente obtido (acérddo L'Oréal e o., ja referido,
n.° 49).
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Como o Tribunal de Justica ja precisou, tal conclusdo pode nomeadamente aplicar-se
a casos em que anunciantes na Internet oferecem para venda, através da seleccio de
palavras-chave correspondentes a marcas de prestigio, produtos que sdo imitagoes
dos produtos do titular das referidas marcas (acérddao Google e Google France, ja
referido, n.” 102 e 103).

Em contrapartida, quando a publicidade exibida na Internet a partir de uma palavra-
-chave correspondente a uma marca que goza de prestigio propde, sem oferecer uma
simples imitacdo dos produtos ou dos servicos do titular dessa marca, sem causar
uma dilui¢do ou uma degradacéo e sem, de resto, violar as fun¢des da referida marca,
uma alternativa relativamente aos produtos ou aos servicos do titular da marca que
goza de prestigio, deve concluir-se que tal uso se enquadra, em principio, nos limites
de uma concorréncia si e leal no sector dos produtos ou dos servigcos em causa e tem
portanto lugar por um «justo motivo» na acepgdo dos artigos 5.°, n.° 2, da Directiva
89/104 € 9.°, n.° 1, alinea c), do Regulamento n.° 40/94.

Incumbe ao érgio jurisdicional de reenvio apreciar, tendo em conta os elementos de
interpretacdo que precedem, se os factos do litigio no processo principal se caracteri-
zam por um uso do sinal sem justo motivo que tira indevidamente partido do cardcter
distintivo ou do prestigio da marca INTERFLORA.

Resulta do que precede que hd que responder a terceira questio, alinea b), que os ar-
tigos 5.°, n.° 2, da Directiva 89/104 e 9.°, n.° 1, alinea c), do Regulamento n.° 40/94 de-
vem ser interpretados no sentido de que o titular de uma marca que goza de prestigio
estd habilitado a proibir um concorrente de fazer publicidade a partir de uma palavra-
-chave correspondente a essa marca que este concorrente, sem o consentimento do
referido titular, seleccionou no 4mbito de um servico de referenciamento na Internet,
quando o referido concorrente tira assim indevidamente partido do cardcter distinti-
vo ou do prestigio da marca (parasitismo) ou quando a referida publicidade prejudica
esse cardcter distintivo (diluicdo) ou esse prestigio (degradagéo).
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Uma publicidade a partir de uma tal palavra-chave prejudica o cardcter distintivo da
marca comunitéria (diluicdo), nomeadamente se contribuir para a desvirtuacdo dessa
marca através da sua transformagdo num termo genérico.

Em contrapartida, o titular de uma marca que goza de prestigio ndo esta habilitado a
proibir, nomeadamente, publicidades exibidas por concorrentes a partir de palavras-
-chave correspondentes a essa marca e que proponham, sem oferecer uma simples
imitacdo dos produtos ou dos servigos do titular dessa marca, sem causar uma dilui-
cdo ou uma degradacéo e sem violar as fungdes da referida marca que goza de presti-
gio, uma alternativa aos produtos ou aos servicos do titular desta.

Quanto as despesas

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

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justica (Primeira Sec¢do) declara:

1) Os artigos 5.° n.° 1, da Primeira Directiva 89/104/CEE, do Conselho, de
21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislacoes dos Estados Membros
em matéria de marcas e 9.°, n.° 1, alinea a), do Regulamento (CE) n.° 40/94
do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitaria de-
vem ser interpretados no sentido de que o titular de uma marca esta habili-
tado a proibir um concorrente de, a partir de uma palavra chave idéntica a
essa marca que este concorrente, sem o consentimento do referido titular,
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seleccionou no ambito de um servico de referenciamento na Internet, fazer
publicidade a produtos ou servicos idénticos aqueles para os quais a referida
marca esta registada, quando esse uso for susceptivel de prejudicar uma das
funcdes da marca. Tal uso:

— prejudica a funcao de indicacao de origem da marca quando a publicida-
de exibida a partir da palavra chave nido permite ou permite dificilmente
ao internauta normalmente informado e razoavelmente atento saber se
os produtos ou os servicos identificados pelo antincio provém do titular
da marca ou de uma empresa economicamente ligada a este ou, pelo con-
trario, de um terceiro;

— nao prejudica, no ambito de um servico de referenciamento com as ca-
racteristicas do que esta em causa no processo principal, a funcdo de
publicidade da marca, e

— prejudica a funcdo de investimento da marca se perturbar de manei-
ra substancial a utilizacao, pelo referido titular, da sua marca para ad-
quirir ou conservar uma reputacido susceptivel de atrair e de fidelizar
consumidores.

2) Os artigos 5.° n.° 2, da Directiva 89/104 e 9.% n.° 1, alinea c), do Regulamento
n.° 40/94 devem ser interpretados no sentido de que o titular de uma mar-
ca que goza de prestigio esta habilitado a proibir um concorrente de fazer
publicidade a partir de uma palavra chave correspondente a essa marca que
este concorrente, sem o consentimento do referido titular, seleccionou no
ambito de um servico de referenciamento na Internet, quando o referido
concorrente tira assim indevidamente partido do caracter distintivo ou do
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prestigio da marca (parasitismo) ou quando a referida publicidade prejudica
esse caracter distintivo (diluicdo) ou esse prestigio (degradacio).

Uma publicidade a partir de uma tal palavra-chave prejudica o caracter dis-
tintivo da marca comunitaria (diluicdo), nomeadamente se contribuir para a
desvirtuacido dessa marca através da sua transformacio num termo genérico.

Em contrapartida, o titular de uma marca que goza de prestigio nao esta ha-
bilitado a proibir, nomeadamente, publicidades exibidas por concorrentes
a partir de palavras chave correspondentes a essa marca e que proponham,
sem oferecer uma simples imitacdo dos produtos ou dos servicos do titular
dessa marca, sem causar uma diluicio ou uma degradaciao e sem violar as
funcodes da referida marca que goza de prestigio, uma alternativa aos produ-
tos ou aos servicos do titular desta.

Assinaturas
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