C 3312 Diario Oficial de la Unién Europea 12.11.2011
\Y
(Anuncios)

PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES

TRIBUNAL DE JUSTICIA

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 22 de
septiembre de 2011 — Reino de Bélgica/Deutsche Post AG,
DHL International, Comisién Europea

(Asunto C-148/09 P) (1)

[Recurso de casacion — Recurso de anulacion — Ayudas de

Estado — Articulo 88 CE, apartado 3 — Reglamento (CE)

n° 659/1999 — Decision de la Comisién de no formular

objeciones — Concepto de «dudas» — Servicios de interés
econémico general]

(2011/C 331/02)

Lengua de procedimiento: alemdn

Partes

Recurrente: Reino de Bélgica (representantes: C. Pochet, T.
Materne, agentes, J. Meyers, advocaat)

Otras partes en el procedimiento: Deutsche Post AG (representan-
tes: T. Liibbig y J. Sedemund, Rechtsanwilte), DHL International
(representantes: T. Liibbig y J. Sedemund, Rechtsanwilte), Co-
misién Europea (representantes: B. Martenczuk y D. Grespan,
agentes)

Objeto

Recurso de casacion interpuesto contra la sentencia del Tribunal
de Primera Instancia (Sala Segunda), de 10 de febrero de 2009,
Deutsche Post y DHL International/Comision (T-388/03), por la
que el Tribunal de Primera Instancia anul6 la Decision C(2003)
2508 final de la Comision, de 23 de julio de 2003, de no
formular objeciones tras el procedimiento de examen previo
previsto en el articulo 88 CE, apartado 3, contra varias medidas
adoptadas por las autoridades belgas en beneficio de La Poste
SA — Compensacion de los costes netos de los servicios de
interés econémico general — Calificacion errénea de determi-
nadas circunstancias de indicio de que existen dificultades serias
que precisan la apertura del procedimiento de investigacién
formal — Consideraciéon de motivos inadmisibles — Vulnera-
cién del principio de seguridad juridica.

Fallo

1) Desestimar el recurso de casacion.

2) Condenar en costas al Reino de Bélgica y a la Comision Europea.

() DO C 167, de 18.7.20009.

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 22 de
septiembre de 2011 [peticion de decision prejudicial

planteada por la High Court of Justice (Chancery
Division) — Reino Unido] — Interflora Inc, Interflora
British Unit/Marks & Spencer plc, Flower Direct Online

Limited
(Asunto C-323/09) (")

[Marcas — Publicidad en Internet a partir de palabras claves
(«<keyword advertising») — Eleccién por el anunciante de una
palabra clave correspondiente a la marca de renombre de un
competidor — Directiva 89/104/CEE — Articulo 5, apartados
1, letra a), y 2 — Reglamento (CE) n° 40/94 — Articulo 9,
apartado 1, letras a) y ¢) — Requisito de menoscabo de una
de las funciones de la marca — Menoscabo del cardcter dis-
tintivo de una marca de renombre («dilucién») — Provecho
obtenido indebidamente del cardcter distintivo o de la
notoriedad de dicha marca («parasitismo»)]

(2011/C 331/03)

Lengua de procedimiento: inglés

Organo jurisdiccional remitente

High Court of Justice (Chancery Division)

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Interflora Inc, Interflora British Unit

Demandadas: Marks & Spencer plc, Flower Direct Online Limited

Objeto

Peticion de decision prejudicial — High Court of Justice (Chan-
cery Division) — Interpretacion de los articulos 5, apartado 1,
letra a), y 5, apartado 2, de la Primera Directiva 89/104/CEE del
Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproxima-
cién de las legislaciones de los Estados miembros en materia de
marcas (DO L 140, p. 1); del articulo 9, apartado 1, letras a)
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y ¢), del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de
diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO L 11,
p. 1), y de los articulos 12, apartado 1, 13, apartado 1, y 14,
apartado 1, de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados
aspectos juridicos de los servicios de la sociedad de la informa-
cién, en particular el comercio electrénico en el mercado inte-
rior (Directiva sobre el comercio electrénico) (DO L 178, p. 1)
— Concepto de «uso» de la marca — Inscripcidn, por parte de
un empresario, de un signo idéntico a una marca ante un
prestador de servicios que explota un motor de bisqueda en
Internet, con el fin de que, al introducir dicho signo como
término de biisqueda, aparezca automdticamente en pantalla el
URL de su pagina web, que ofrece bienes y servicios idénticos a
los designados por la marca (<AdWords») — Servicio de entrega
de flores.

Fallo

1) Los articulos 5, apartado 1, letra a), de la Primera Directiva
89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa
a la aproximacion de las legislaciones de los Estados Miembros en
materia de marcas, y 9, apartado 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 estd facultado para prohibir que un compe-
tidor 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 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 econdmicamente a éste o si,
por el contrario, proceden de un tercero;

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

— menoscaba la funcion de inversion de la marca si supone un
obstdculo esencial para que dicho titular emplee su marca para
adquirir o conservar una reputacién 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 estd facultado
para prohibir que un competidor haga publicidad a partir de una
palabra clave correspondiente a dicha marca que el mencionado
competidor selecciond en el marco de un servicio de referenciacion
en Internet sin el consentimiento del citado titular, cuando de ese
modo el competidor obtiene indebidamente provecho del cardcter
distintivo o de la notoriedad de la marca (parasitismo) o cuando
dicha publicidad menoscaba su cardcter distintivo (dilucién) o su
notoriedad (difuminacion).

En particular, una publicidad realizada a partir de esa palabra clave
menoscaba el cardcter distintivo de la marca de renombre (dilucion), si
contribuye a que dicha marca se desnaturalice transformdndose en un
término genérico.

En cambio, el titular de una marca de renombre no estd facultado para
prohibir, concretamente, publicidad mostrada por sus competidores a
partir de palabras clave correspondientes 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 demds las funciones de la mencionada marca
de renombre.

(") DO C 282, de 21.11.2009.

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 22 de

septiembre de 2011 [peticion de decision prejudicial

planteada por Court of Appeal (England & Wales) (Civil

Division) — Reino Unido] — Budéovicky Budvar,
ndrodni podnik/Anheuser-Busch Inc.

(Asunto C-482/09) ()

(Marcas — Directiva 89/104/CEE — Articulo 9, apartado 1

— Concepto de «tolerancia» — Prescripcién por tolerancia —

Inicio del computo del plazo de prescripcion — Requisitos

necesarios para que comience a correr el plazo de prescripcion

— Articulo 4, apartado 1, letra a) — Registro de dos marcas

idénticas que designan productos idénticos — Funciones de la
marca — Uso simultdneo de buena fe)

(2011/C 331/04)

Lengua de procedimiento: inglés

Organo jurisdiccional remitente

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Budéjovicky Budvar, ndrodni podnik

Demandada: Anheuser-Busch Inc.

Objeto

Peticion de decision prejudicial — Court of Appeal (England &
Wales) (Civil Division) — Interpretacién de los articulos 4,
apartado 1, letra a), y 9, apartado 1, de la Directiva 89/104/CE
del Consejo, Primera Directiva relativa a la aproximacion de las
legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas
(DO L 40, p. 1) — Prescripcion por tolerancia — Concepto
de tolerancia — sConcepto comunitario? — Posibilidad de re-
currir al Derecho nacional en la materia, incluida la normativa
relativa al uso simultdneo de buena fe de dos marcas idénticas.



