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ACORDAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA (Grande Secg?o)

23 de Margo de 2010 (*)

«Marcas — Internet — Motor de busca — Publicidade a partir de palavras-chave (‘keyword
advertising”) — Exibicao, a partir de palavras-chave que correspondem a marcas, de links
para sitios de concorrentes dos titulares das referidas marcas ou para sitios nos quais sao
propostos produtos de imitagdo — Directiva 89/104/CEE — Artigo 5.° — Regulamento (CE)
n.° 40/94 — Artigo 9.° — Responsabilidade do operador do motor de busca — Directiva
2000/31/CE (‘Directiva sobre o comércio electrénico’)»

Nos processos apensos C-236/08 a C-238/08,

que tém por objecto pedidos de decisdo prejudicial nos termos do artigo 234.° CE,
apresentados pela Cour de cassation (Franga), por decisdes de 20 de Maio de 2008, entrados
no Tribunal de Justi¢a em 3 de Junho de 2008, nos processos
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contra
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Pierre-Alexis Thonet,

Bruno Raboin,

Tiger SARL (C-238/08),

O TRIBUNAL DE JUSTICA (Grande Seccdo),

http://curia.europa.eu/juris/document/document print.jsf?doclang=PT&text=&part=1... 17/03/2017



CURIA - Documents Page 2 of 24

composto por: V. Skouris, presidente, A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts ¢ E.
Levits, presidentes de sec¢do, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, A. Borg Barthet, M. Ilesi¢
(relator), J. Malenovsky, U. Lohmus, A. O Caoimh e J.-J. Kasel, juizes,

advogado-geral: M. Poiares Maduro,

secretario: H. von Holstein, secretario adjunto,

vistos os autos e ap0s a audiéncia de 17 de Margo de 2009,
vistas as observagdes apresentadas:

— em representacdo da Google France SARL e da Google Inc., por A. Néri e S. Proust,
avocats, e por G. Hobbs, QC,

— em representacdo da Louis Vuitton Malletier SA, por P. de Candé, avocat,
— em representagdao da Viaticum SA e da Luteciel SARL, por C. Fabre, avocat,

— em representagdo do Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH)
SARL e de P.-A. Thonet, por L. Boré e P. Buisson, avocats,

— emrepresentagdo da Tiger SARL, por O. de Nervo, avocat,

— em representacdo do Governo francés, por G. de Bergues e B. Cabouat, na qualidade de
agentes,

— em representagdo da Comissdo das Comunidades Europeias, por H. Krimer, na
qualidade de agente,

ouvidas as conclusdes do advogado-geral na audiéncia de 22 de Setembro de 2009,

profere o presente
Acordao

1 Os pedidos de decisdo prejudicial tém por objecto a interpretagdo do artigo 5.°, n.”> 1 € 2, da
Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as
legislacdes dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1), do artigo 9.°,
n.° 1, do Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a
marca comunitdria (JO 1994, L 11, p. 1), e do artigo 14.° da Directiva 2000/31/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de Junho de 2000, relativa a certos aspectos legais
dos servigos da sociedade de informagdo, em especial do comércio electrénico, no mercado
interno («Directiva sobre o comércio electronico») (JO L 178, p. 1).

2 Estes pedidos foram apresentados no ambito de litigios que opdem, no processo C-236/08,
as sociedades Google France SARL e Google Inc. (a seguir, individual ou conjuntamente,
«Google») a sociedade Louis Vuitton Malletier SA (a seguir «Vuitton»), €, nos processos
C-237/08 e C-238/08, a Google as sociedades Viaticum SA (a seguir «Viaticumy), Luteciel
SARL (a seguir «Luteciel»), Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH)
SARL (a seguir «<CNRRH») e Tiger SARL (a seguir «Tiger»), bem como a dois particulares,
P.-A. Thonet e B. Raboin, a proposito da exibi¢do, na Internet, de /inks publicitarios a partir
de palavras-chave que correspondem a marcas.
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I — Quadro juridico
A — Directiva 89/104
O artigo 5.° da Directiva 89/104, sob a epigrafe «Direitos conferidos pela marcay, dispoe:

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

a)  De qualquer sinal idéntico a 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 semelhanca com a
marca e devido a identidade ou semelhanga dos produtos ou servigos a que a marca € o
sinal se destinam, exista, no espirito do publico, um risco de confusdo que compreenda
o risco de associa¢do entre o sinal e a marca.

2. Qualquer Estado-Membro podera também estipular que o titular fique habilitado a
proibir que terceiros fagam uso, na vida comercial, sem o seu consentimento, de qualquer
sinal idéntico ou semelhante a marca para produtos ou servicos que ndo 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 condigdes
enumeradas nos n.”* 1 e 2:

a)  Apor o sinal nos produtos ou na respectiva embalagem;

b)  Oferecer os produtos para venda ou coloca-los no mercado ou armazena-los para esse
fim, ou oferecer ou fornecer servigos sob o sinal;

c) Importar ou exportar produtos com esse sinal;

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

[...]»

O artigo 6.° da Directiva 89/104, sob a epigrafe «Limitagdo dos efeitos da marca», dispde:

«1. O direito conferido pela marca ndo permite ao seu titular proibir a terceiros o uso, na
vida comercial:

a) Do seu proprio nome e enderego;

b) De indicagdes relativas a espécie, a qualidade, a quantidade, ao destino, ao valor, a
proveniéncia geografica, a época de produgdo do produto ou da prestagdo do servigo
ou a outras caracteristicas dos produtos ou servigos;

c) Da marca, sempre que tal seja necessario para indicar o destino de um produto ou
servico, nomeadamente sob a forma de acessorios ou pegas sobressalentes, desde que
esse uso seja feito em conformidade com praticas honestas em matéria industrial ou
comercial.
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O artigo 7.° da Directiva 89/104, sob a epigrafe «Esgotamento dos direitos conferidos pela
marcay, enunciava, na sua versao inicial:

«l. O direito conferido pela marca ndo permite ao seu titular proibir o uso desta para
produtos comercializados na Comunidade sob essa marca pelo titular ou com o seu
consentimento.

2. O n.°1 ndo ¢ aplicavel sempre que existam motivos legitimos que justifiquem que o
titular se oponha a comercializagdo posterior dos produtos, nomeadamente sempre que o
estado desses produtos seja modificado ou alterado apos a sua colocag@o no mercado.»

Em conformidade com o artigo 65.°, n.° 2, do Acordo sobre o Espaco Econdémico Europeu
(EEE), de 2 de Maio de 1992 (JO 1994, L 1, p. 3), lido em conjugagdo com o anexo XVII,
ponto 4, deste acordo, o artigo 7.°, n.° 1, da Directiva 89/104, na sua versdo inicial, foi
alterado para efeitos do mesmo acordo, tendo a expressdo «na Comunidade» sido substituida
pelos termos «numa Parte Contratantey.

A Directiva 89/104 foi revogada pela Directiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 22 de Outubro de 2008, que aproxima as legislacdes dos Estados-Membros em
matéria de marcas (versao codificada) (JO L 299, p. 25), que entrou em vigor em 28 de
Novembro de 2008. No entanto, atendendo a data dos factos, os litigios nos processos
principais continuam a ser regidos pela Directiva 89/104.

B — Regulamento n.° 40/94

O artigo 9.° do Regulamento n.° 40/94, sob a epigrafe «Direito conferido pela marca
comunitariay, dispde:

«l. A marca comunitiria confere ao seu titular um direito exclusivo. O titular fica
habilitado a proibir um terceiro de utilizar, sem o seu consentimento, na vida comercial:

a) Um sinal idéntico a marca comunitaria para produtos ou servicos idénticos aqueles
para os quais esta foi registada;

b) Um sinal que, pela sua identidade ou semelhanca com a marca comunitaria e pela
identidade ou semelhanca dos produtos ou servigos abrangidos pela marca comunitéria
e pelo sinal, provoque o risco de confusdo no espirito do publico; o risco de confusao
compreende o risco de associagdo entre o sinal e a marca;

¢) Um sinal idéntico ou similar a marca comunitaria, para produtos ou servigos que nao
sejam similares aqueles para os quais a marca comunitdria foi registada, sempre que
esta goze de prestigio na Comunidade e que o uso do sinal sem justo motivo tire
partido indevido do carécter distintivo ou do prestigio da marca comunitaria ou lhe
cause prejuizo.

2. Pode nomeadamente ser proibido, se estiverem preenchidas as condi¢des enunciadas
non.° I:

a)  Apor o sinal nos produtos ou na respectiva embalagem;

b)  Oferecer os produtos, colocd-los no comércio ou possui-los para esses fins, ou oferecer
ou prestar servicos sob esse sinal;

c) Importar ou exportar produtos sob esse sinal;
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d)  Utilizar o sinal em documentos comerciais e na publicidade.

[...]»

O artigo 12.° do Regulamento n.° 40/94, sob a epigrafe «Limitagao dos efeitos da marca
comunitariay, dispde:

«O direito conferido pela marca comunitaria nao permite ao seu titular proibir a um terceiro
a utilizacdo, na vida comercial,

a) Do seu nome ou endereco;

b) De indicagdes relativas a espécie, a quantidade, ao destino, ao valor, & proveniéncia
geografica, a época de fabrico do produto ou da prestacdo do servico ou a outras
caracteristicas destes;

c) Da marca, sempre que tal seja necessario para indicar o destino de um produto ou
servico, nomeadamente como acessorios ou pecas separadas;

Desde que essa utilizagdo seja feita em conformidade com os usos honestos em matéria
industrial ou comercial.»

O artigo 13.° do mesmo regulamento, sob a epigrafe «Esgotamento do direito conferido
pela marca comunitaria», enuncia:

«1. O direito conferido pela marca comunitdria ndo permite ao seu titular proibir a sua
utilizacao para produtos comercializados na Comunidade sob essa marca pelo titular ou com
0 seu consentimento.

2. O n.°1 ndo ¢ aplicavel sempre que motivos legitimos justifiquem que o titular se
oponha a comercializagdo posterior dos produtos, nomeadamente sempre que o estado dos
produtos seja modificado ou alterado apds a sua colocagdo no mercado.»

O Regulamento n.° 40/94 foi revogado pelo Regulamento (CE) n.° 207/2009 do Conselho,
de 26 de Fevereiro de 2009, sobre a marca comunitaria (versdao codificada) (JO L 78, p. 1),
que entrou em vigor em 13 de Abril de 2009. No entanto, atendendo a data dos factos, os
litigios nos processos principais sdo regulados pelo Regulamento n.° 40/94.

C — Directiva 2000/31
O considerando 29 da Directiva 2000/31 enuncia:

«A comunicac¢ao comercial é essencial para o financiamento dos servigos da sociedade da
informagdo e para o desenvolvimento de uma grande variedade de novos servigos gratuitos.
No interesse dos consumidores ¢ da lealdade das transacg¢des, a comunicagdo comercial [...]
deve respeitar um certo numero de obrigacdes relativas a transparéncia [...]»

Os considerandos 40 a 46 da Directiva 2000/31 tém a seguinte redacgao:

«(40) As divergéncias actuais ou futuras, entre as legislagdes e jurisprudéncias nacionais no
dominio da responsabilidade dos prestadores de servicos agindo na qualidade de
intermediarios, impedem o bom funcionamento do mercado interno, perturbando
particularmente o desenvolvimento dos servigos transfronteirig¢os [...]. Os prestadores
de servigos tém, em certos casos, o dever de agir a fim de evitar ou fazer cessar
actividades ilicitas. A presente directiva deve constituir a base adequada para a criacao
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15

(41)

(42)

(43)

(44)

(45)

(46)

de mecanismos rapidos e fidveis para remover as informacgoes ilicitas e impossibilitar
0 acesso a estas. [...]

A presente directiva estabelece um justo equilibrio entre os diferentes interesses em
jogo e consagra principios em que se podem basear os acordos e normas da industria.

As isencdes da responsabilidade estabelecidas na presente directiva abrangem
exclusivamente os casos em que a actividade da sociedade da informagdo exercida
pelo prestador de servicos se limita ao processo técnico de exploragdo e abertura do
acesso a uma rede de comunicagdo na qual as informacdes prestadas por terceiros sao
transmitidas ou temporariamente armazenadas com o proposito exclusivo de tornar a
transmissao mais eficaz. Tal actividade ¢ puramente técnica, automatica e de natureza
passiva, o que implica que o prestador de servigos da sociedade da informagdo nao
tem conhecimento da informacao transmitida ou armazenada, nem o controlo desta.

Um prestador pode beneficiar de iseng¢des por simples transporte ou armazenagem
temporaria (‘caching‘) quando ¢ inteiramente alheio a informacao transmitida. [...]

Um prestador que colabora deliberadamente com um dos destinatarios do servigo
prestado, com o intuito de praticar actos ilegais, ultrapassa as actividades de simples
transporte ou armazenagem temporaria (‘caching®), pelo que ndo pode beneficiar das
isengdes de responsabilidade aplicaveis a tais actividades.

A delimitagdo da responsabilidade dos prestadores intermediarios de servigos, fixada
na presente directiva, ndo afecta a possibilidade de medidas inibitérias de diversa
natureza. [...]

A fim de beneficiar de uma delimitagdo de responsabilidade, o prestador de um
servico da sociedade da informacdo, que consista na armazenagem de informacao, a
partir do momento em que tenha conhecimento efectivo da ilicitude, ou tenha sido
alertado para esta, deve proceder com diligéncia no sentido de remover as informagdes
ou impossibilitar o acesso a estas. [...]»

O artigo 2.°, alinea a), da Directiva 2000/31 define os «servicos da sociedade da
informacao» por referéncia ao artigo 1.°, n.°2, da Directiva 98/34/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 22 de Junho de 1998, relativa a um procedimento de informacao
no dominio das normas e regulamentagdes técnicas (JO L 204, p. 37), conforme alterada
pela Directiva 98/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de Julho de 1998 (JO
L 217, p. 18), no sentido de que visam:

«qualquer servigo prestado normalmente mediante remuneragdo, a distancia, por via
electronica e mediante pedido individual de um destinatario de servigosy.

O artigo 1.°, n.°2, da Directiva 98/34, na sua versdo alterada pela Directiva 98/48,
prossegue nos seguintes termos:

«...]

Para efeitos da presente defini¢do, entende-se por:

‘a distancia’: um servigo prestado sem que as partes estejam simultaneamente
presentes,
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—  ‘por via electronica’: um servigo enviado desde a origem e recebido no destino através
de instrumentos electronicos de processamento [...] e de armazenamento de dados,
que ¢ inteiramente transmitido, encaminhado e recebido por cabo, radio, meios dpticos
ou outros meios electromagnéticos,

—  ‘mediante pedido individual de um destinatario de servigos’: um servigo fornecido por
transmissdo de dados mediante pedido individual.

[...]»
16 O artigo 6.° da Directiva 2003/31 enuncia:

«Além de outros requisitos de informacdo constantes da legislagdo comunitaria, os
Estados-Membros assegurardo que as comunicagdes comerciais que constituam ou sejam
parte de um servigo da sociedade da informacao respeitem as condigdes seguintes:

[...]

b) A pessoa singular ou colectiva por conta de quem a comunicacdo comercial é feita
deve ser claramente identificavel;

[...]»

17 O capitulo II da Directiva 2000/31 contém uma secc¢ao 4, sob a epigrafe «Responsabilidade
dos prestadores intermedidrios de servigos», constituida pelos artigos 12.° a 15.°

18 O artigo 12.° da Directiva 2000/31, sob a epigrafe «Simples transporte [(‘Mere conduit’)]»,
dispde:

«l.  No caso de prestagdes de um servigo da sociedade da informagdo que consista na
transmissdo, através de uma rede de comunicacdes, de informagdes prestadas pelo
destinatario do servico ou em facultar o acesso a uma rede de comunicacdes, 0s
Estados-Membros velardo por que a responsabilidade do prestador ndo possa ser invocada
no que respeita as informagdes transmitidas, desde que o prestador:

a) Nao esteja na origem da transmissao;

b)  Nao seleccione o destinatdrio da transmissao;

e

c) Nao seleccione nem modifique as informagdes que sdo objecto da transmissao.

2. As actividades de transmissdao e de facultamento de acesso mencionadas no n.° 1
abrangem a armazenagem automatica, intermédia e transitoria das informagdes transmitidas,
desde que essa armazenagem sirva exclusivamente para a execu¢ao da transmissao na rede
de comunicag¢des e a sua duragdo ndo exceda o tempo considerado razoavelmente necessario
a essa transmissao.

3. O disposto no presente artigo ndo afecta a possibilidade de um tribunal ou autoridade
administrativa, de acordo com os sistemas legais dos Estados-Membros, exigir do prestador
que previna ou ponha termo a uma infrac¢ao.»

19 O artigo 13.° da mesma directiva, sob a epigrafe «Armazenagem temporaria (‘caching’)»,
enuncia:
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«1.  Em caso de prestacdo de um servico da sociedade da informagdao que consista na
transmissdo, por uma rede de telecomunicacdes, de informagdes prestadas por um
destinatario do servigo, os Estados-Membros velardo por que a responsabilidade do
prestador do servico ndo possa ser invocada no que respeita & armazenagem automatica,
intermédia e temporaria dessa informacao, efectuada apenas com o objectivo de tornar mais
eficaz a transmissdo posterior da informagdo a pedido de outros destinatarios do servigo,
desde que:

a) O prestador ndo modifique a informacao;
b) O prestador respeite as condigdes de acesso a informacao;

c) O prestador respeite as regras relativas a actualizacdo da informacao, indicadas de
forma amplamente reconhecida e utilizada pelo sector;

d) O prestador ndo interfira com a utilizagdo legitima da tecnologia, tal como
amplamente reconhecida e seguida pelo sector, aproveitando-a para obter dados sobre
a utilizacdo da informacgao;

e) O prestador actue com diligéncia para remover ou impossibilitar o acesso a informagao
que armazenou, logo que tome conhecimento efectivo de que a informagdo foi
removida da rede na fonte de transmissao inicial, de que o acesso a esta foi tornado
impossivel, ou de que um tribunal ou autoridade administrativa ordenou essa remogao
ou que o acesso fosse impossibilitado.

2. O disposto no presente artigo ndo afecta a possibilidade de um tribunal ou autoridade
administrativa, de acordo com os sistemas legais dos Estados-Membros, exigir do prestador
que previna ou ponha termo a uma infrac¢ao.»

20 O artigo 14.° da Directiva 2000/31, sob a epigrafe «Armazenagem em servidor», dispoe:

«1.  Em caso de prestacdo de um servico da sociedade da informagdo que consista no
armazenamento de informacdes prestadas por um destinatario do servigo, o0s
Estados-Membros velardo por que a responsabilidade do prestador do servigo ndo possa ser
invocada no que respeita a informagdo armazenada a pedido de um destinatario do servico,
desde que:

a) O prestador ndo tenha conhecimento efectivo da actividade ou informacao ilegal e, no
que se refere a uma ac¢do de indemnizagdo por perdas e danos, nao tenha
conhecimento de factos ou de circunstincias que evidenciam a actividade ou
informacao ilegal,

ou

b) O prestador, a partir do momento em que tenha conhecimento da ilicitude, actue com
diligéncia no sentido de retirar ou impossibilitar o acesso as informacdes.

2. On.°1 nao ¢ aplicavel nos casos em que o destinatario do servigo actue sob autoridade
ou controlo do prestador.

3. O disposto no presente artigo nao afecta a faculdade de um tribunal ou autoridade
administrativa, de acordo com os sistemas legais dos Estados-Membros, exigir do prestador
que previna ou ponha termo a uma infraccdo, nem afecta a faculdade de os
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Estados-Membros estabelecerem disposi¢des para a remog¢ao ou impossibilitacdo do acesso
a informacao.»

21 O artigo 15.° da Directiva 2000/31, sob a epigrafe «Auséncia de obrigacdo geral de
vigilanciay, preve:

«l.  Os Estados-Membros ndo imporao aos prestadores, para o fornecimento dos servigos
mencionados nos artigos 12.°, 13.° e 14.°, uma obrigacdo geral de vigilancia sobre as
informacdes que estes transmitam ou armazenem, ou uma obrigacdo geral de procurar
activamente factos ou circunstancias que indiciem ilicitudes.

2. Os Estados-Membros podem estabelecer a obrigagdo, relativamente aos prestadores de
servicos da sociedade da informagao, de que informem prontamente as autoridades publicas
competentes sobre as actividades empreendidas ou informacgdes ilicitas prestadas pelos
autores aos destinatarios dos servigos por eles prestados, bem como a obrigacdo de
comunicar as autoridades competentes, a pedido destas, informag¢des que permitam a
identificacdo dos destinatarios dos servigos com quem possuam acordos de armazenagem.»

II — Litigios nos processos principais e questdes prejudiciais
A — Servigo de referenciamento «AdWords»

22 A Google explora um motor de busca na Internet. Quando um internauta faz uma busca a
partir de uma ou de varias palavras, o motor de busca apresenta os sitios que melhor
parecem corresponder a estas palavras, por ordem decrescente de pertinéncia. S3o os
chamados resultados «naturais» da pesquisa.

23 Por outro lado, a Google propde um servigo remunerado de referenciamento, denominado
«AdWordsy». Este servico permite aos operadores econdmicos, mediante a seleccao de uma
ou varias palavras-chave, fazer aparecer, em caso de concordancia entre essa palavra ou
essas palavras e a palavra ou as palavras constantes da pesquisa langada por um internauta
no motor de busca, um /ink publicitario para o seu sitio. Este /ink publicitdrio aparece na
rubrica «/inks patrocinados», no lado direito do ecra, a direita dos resultados naturais, ou na
parte superior do ecrd, por baixo dos referidos resultados.

24 Esse link publicitdrio ¢ acompanhado de uma curta mensagem comercial. Constitui,
juntamente com a mensagem, o aniincio que aparece na rubrica acima referida.

25 O anunciante paga por esse servigo de referenciamento um certo montante por cada clique
no link publicitario. Esse montante ¢ calculado em funcdo, designadamente, do «preco
maximo por clique» que o anunciante, quando celebrou o contrato de prestacdo de servigo
de referenciamento com a Google, se dispds a pagar, bem como do nimero de cliques dos
internautas no referido /ink.

26 A mesma palavra-chave pode ser seleccionada por varios anunciantes. Deste modo, a ordem
pela qual os referidos links publicitarios sdo exibidos ¢ determinada, designadamente, em
fun¢do do preco maximo por clique, do nimero de cliques anteriores nos ditos /inks, bem
como da qualidade do anuncio, avaliada pela Google. O anunciante pode, em qualquer
momento, melhorar a sua posicdo na ordem de exibi¢do, fixando um preco maximo por
clique mais elevado ou tentando melhorar a qualidade do seu antincio.
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A Google criou um mecanismo automatizado para permitir a selec¢cdo de palavras-chave e a
criagdo de anuncios. Os anunciantes seleccionam as palavras-chave, redigem a mensagem
comercial e inserem o /ink para o seu sitio.

B — Processo C-236/08

A Vuitton, que comercializa, designadamente, malas de luxo e outros artigos de pele, ¢
titular da marca comunitaria Vuitton e das marcas nacionais francesas Louis Vuitton e LV. E
pacifico que se trata de marcas de prestigio.

No inicio de 2003, em processo desencadeado pela Vuitton, foi declarado que a introducao,
no motor de busca da Google, dos termos constitutivos das suas marcas fazia aparecer, na
rubrica «links patrocinadosy, links para sitios que propunham imitagdes de produtos da
Vuitton. Foi igualmente demonstrado que a Google oferecia aos anunciantes a possibilidade
de seleccionarem ndo s6 palavras-chave correspondentes as marcas da Vuitton mas também
essas palavras-chave associadas a expressdes evocativas da imitagdo, como «imitagao» e
«copiay.

A Vuitton intentou uma ac¢do contra a Google, a fim de obter, designadamente, a
declaracao de que esta tinha violado os seus direitos de marca.

A Google foi condenada por contrafac¢do das marcas da Vuitton, por sentenga de 4 de
Fevereiro de 2005 do tribunal de grande instance de Paris e, seguidamente, em recurso, por
acordao de 28 de Junho de 2006 da cour d’appel de Paris. A Google interpds recurso de
cassac¢ao deste ultimo acordao.

Nestas condic¢des, a Cour de cassation decidiu suspender a instdncia e submeter ao Tribunal
de Justica as seguintes questoes prejudiciais:

«1)  Devem os artigos 5.°, n.° 1, alineas a) e b), da [Directiva 89/104] ¢ 9.°, n.° 1, alineas
a) e b), do Regulamento [n.° 40/94] ser interpretados no sentido de que o prestador de
um servi¢o remunerado [de referenciamento] na Internet, que pde a disposicdo dos
anunciantes palavras-chave que reproduzem ou imitam marcas registadas e organiza,
através do contrato de [referenciamento], a cria¢do e a [exibi¢do] privilegiada, a partir
dessas palavras-chave, de [/inks publicitarios] para sitios nos quais sdo oferecidos
produtos contrafeitos, faz um uso destas marcas que o seu titular estd habilitado a
proibir?

2)  Na hipotese de as marcas gozarem de [prestigio], pode o titular opor-se a tal uso, com
base nos artigos 5.°, n.° 2, da Directiva [89/104] ¢ 9.°, n.° 1, alinea c), do Regulamento
[n.° 40/94]?

3) Na hipotese de tal uso nao constituir um uso susceptivel de ser proibido pelo titular da
marca, em aplicagdo da Directiva [89/104] e do Regulamento [n.° 40/94], pode o
prestador do servigo remunerado [de referenciamento] na Internet ser considerado um
fornecedor de um servico da sociedade da informagdo, que consiste em armazenar
informagdes fornecidas pelo destinatario do servi¢o, na acep¢do do artigo 14.° da
Directiva 2000/31 [...], de modo que [ndao pode incorrer em] responsabilidade antes de
ter sido informado, pelo titular da marca, do uso ilicito do sinal por parte do
anunciante?»

C — Processo C-237/08
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A Viaticum ¢ titular das marcas francesas Bourse des Vols, Bourse des Voyages € BDV,
registadas para servigos de organizagao de viagens.

A Luteciel exerce uma actividade de prestadora de servigos informaticos por conta de
agéncias de viagens. Assegura a edi¢do e a manutengao do sitio Internet da Viaticum.

Em processo desencadeado pela Viaticum e pela Luteciel, foi declarado que a introducao,
no motor de busca da Google, dos termos constitutivos das marcas referidas fazia aparecer,
na rubrica «links patrocinadosy», links para sitios de concorrentes da Viaticum. Foi
igualmente demonstrado que a Google oferecia aos anunciantes a possibilidade de
seleccionarem, para tal fim, palavras-chave correspondentes as referidas marcas.

A Viaticum e a Luteciel intentaram uma ac¢do contra a Google. Por sentenca de 13 de
Outubro de 2003, o tribunal de grande instance de Nanterre considerou que a Google tinha
cometido actos de contrafac¢do de marcas e condenou-a a reparar o prejuizo sofrido pela
Viaticum e pela Luteciel. A Google interpds recurso para a cour d’appel de Versailles, a
qual, por acérdao de 10 de Marco de 2005, declarou que a Google devia ser considerada
cumplice na pratica de contrafac¢do e confirmou a sentenca de 13 de Outubro de 2003. A
Google interp0s recurso de cassagdo deste tltimo acordao.

Nestas condic¢des, a Cour de cassation decidiu suspender a instdncia e submeter ao Tribunal
de Justica as seguintes questoes prejudiciais:

«1)  Deve o artigo 5.°, n.° 1, alineas a) e b), da [Directiva 89/104] ser interpretado no
sentido de que o prestador de um servigo remunerado [de referenciamento] na Internet,
que poe a disposi¢do dos anunciantes palavras-chave que reproduzem ou imitam
marcas registadas e organiza, através do contrato de referenciamento, a criacao e a
[exibi¢do] privilegiada, a partir dessas palavras-chave, de [/inks publicitarios] para
sitios nos quais sao oferecidos produtos idénticos ou semelhantes aos cobertos pelo
registo de marcas, faz um uso destas marcas que o seu titular estd habilitado a proibir?

2)  Na hipotese de tal uso nao constituir um uso susceptivel de ser proibido pelo titular da
marca, em aplicacdo da [Directiva 89/104] e do [Regulamento n.° 40/94], pode o
prestador do servico remunerado [de referenciamento] na Internet ser considerado um
fornecedor de um servico da sociedade da informagdo, que consiste em armazenar
informacdes fornecidas pelo destinatario do servigo, na acep¢do do artigo 14.° da
[Directiva 2000/31], de modo que [ndo pode incorrer em] responsabilidade antes de ter
sido informado, pelo titular da marca, do uso ilicito do sinal por parte do anunciante?»

D — Processo C-238/08

P.-A. Thonet ¢ titular da marca francesa Eurochallenges, registada, designadamente, para
servicos de agéncia matrimonial. A CNRRH exerce a actividade de agéncia matrimonial. E
titular de uma licenga sobre a marca acima referida, concedida por P.-A. Thonet.

Em processo desencadeado em 2003 por P.-A. Thonet ¢ a CNRRH, foi declarado que a
introdugdo, no motor de busca da Google, do termo correspondente a marca referida fazia
aparecer, na rubrica «links patrocinados», links para sitios concorrentes da CNRRH,
explorados, respectivamente, por B. Raboin e pela Tiger. Foi igualmente demonstrado que a
Google oferecia aos anunciantes a possibilidade de, para tal fim, seleccionarem o referido
termo como palavra-chave.

Em processo desencadeado por P.-A. Thonet e pela CNRRH, B. Raboin, a Tiger e a Google
foram condenados por contrafac¢do de marca, por sentenca de 14 de Dezembro de 2004 do
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tribunal de grande instance de Nanterre e, seguidamente, em recurso, por acordao de 23 de
Marco de 2006 da cour d’appel de Versailles. A Google interpds recurso de cassacdo deste
ultimo acordao.

Nestas condigdes, a Cour de cassation decidiu suspender a instancia e submeter ao Tribunal
de Justica as seguintes questdes prejudiciais:

«1) A reserva, por um operador econdmico, através de um contrato de prestagdo de
servicos remunerados [de referenciamento] na Internet, de uma palavra-chave que faz
surgir, em caso de interrogacdo que contenha esta palavra, a [exibi¢cdo] de [um link]
propondo a ligagdo a um sitio explorado por este operador, a fim de [oferecer] para
venda produtos ou servigos, € que reproduz ou imita uma marca registada por um
terceiro para designar produtos idénticos ou semelhantes, sem autorizacao do titular
desta marca, constitui, por si s6, uma viola¢do do direito exclusivo garantido a este
ultimo pelo artigo 5.°, n.° 1, alineas a) e b), da [Directiva 89/104]?

2) Deve o artigo 5.°, n.° 1, alineas a) e b), da [...] Directiva 89/104 [...] ser interpretado
no sentido de que o prestador de um servigo remunerado [de referenciamento] na
Internet, que pde a disposicao dos anunciantes palavras-chave que reproduzem ou
imitam marcas registadas e organiza, através do contrato de [referenciamento], a
criacdo e a [exibi¢do] privilegiada, a partir dessas palavras-chave, de [links
publicitarios para sitios] nos quais sdo oferecidos produtos idénticos ou semelhantes
aos cobertos pelos registos de marcas, faz um uso destas marcas que o seu titular esta
habilitado a proibir?

3) Na hipotese de tal uso ndo constituir um uso susceptivel de ser proibido pelo titular da
marca, em aplicacdo da [Directiva 89/104] e do [Regulamento n.° 40/94], pode o
prestador do servico remunerado de [referenciamento] na Internet ser considerado um
fornecedor de um servigo da sociedade da informacdo, que consiste em armazenar
informacdes fornecidas pelo destinatario do servigo, na acepg¢do do artigo 14.° da
Directiva 2000/31 [...], de modo que [ndo pode incorrer em] responsabilidade antes de
ter sido informado pelo titular da marca do uso ilicito do sinal por parte do
anunciante?»

III — Quanto as questdes prejudiciais

A — Quanto a utilizagdo de palavras-chave que correspondem a marcas de outrem no
ambito de um servigo de referenciamento na Internet

1. Consideragdes preliminares

E pacifico que os litigios nos processos principais tém origem no emprego, como
palavras-chave no ambito de um servigo de referenciamento na Internet, de sinais que
correspondem a marcas, sem que os titulares destas tenham dado o seu consentimento. As
referidas palavras-chave foram escolhidas por clientes do prestador do servico de
referenciamento e foram aceites e armazenadas por este ultimo. Os clientes em causa
comercializam imitagdes dos produtos do titular da marca (processo C-236/08) ou sao
simplesmente concorrentes deste (processos C-237/08 e C-238/08).

Através da primeira questdo no processo C-236/08, da primeira questdo no processo
C-237/08 e da primeira e segunda questdes no processo C-238/08, que devem ser
examinadas conjuntamente, o 6rgdo jurisdicional de reenvio pergunta, em substancia, se os
artigos 5.°, n.° 1, alineas a) e b), da Directiva 89/104, ¢ 9.°, n.° I, alineas a) e b), do
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Regulamento n.° 40/94 devem ser interpretados no sentido de que o titular de uma marca
estd habilitado a proibir que um terceiro exiba ou faca exibir, a partir de uma palavra-chave
idéntica ou semelhante a essa marca, que o terceiro seleccionou ou armazenou, sem o
consentimento do titular, no ambito de um servico de referenciamento na Internet, um
anuncio para produtos ou servigos idénticos ou semelhantes aqueles para os quais a referida
marca esta registada.

A primeira questdo no processo C-236/08, a primeira questdo no processo C-237/08 e a
segunda questdo no processo C-238/08 centram-se, a este respeito, no armazenamento dessa
palavra-chave pelo prestador do servigo de referenciamento e na organizacao, por este, da
exibi¢do do antncio do seu cliente a partir da referida palavra, enquanto a primeira questao
no processo C-238/08 tem por objecto a seleccdo do sinal, como palavra-chave, pelo
anunciante e a exibi¢do do anlincio que resulta, através do mecanismo do referenciamento,
dessa seleccao.

Os artigos 5.°, n.° 1, alineas a) e b), da Directiva 89/104 e 9.°, n.° 1, alineas a) e b), do
Regulamento n.° 40/94 habilitam os titulares de marcas, sob determinadas condic¢des, a
proibir terceiros de usarem sinais idénticos ou semelhantes as suas marcas, para produtos ou
servigos idénticos ou semelhantes aqueles para os quais essas marcas estao registadas.

Nos litigios nos processos principais, a utilizagdo de sinais que correspondem a marcas,
como palavras-chave, tem por objecto e por efeito fazer surgir no ecrd links publicitarios
para sitios nos quais sdo propostos produtos ou servicos idénticos aqueles para os quais as
referidas marcas estdo registadas, ou seja, respectivamente, artigos de pele, servicos de
organizacao de viagens e servigos de agéncia matrimonial.

Por conseguinte, o Tribunal examinard a questdo mencionada no n.°43 do presente
acordao, principalmente, a luz dos artigos 5.°, n.° 1, alinea a), da Directiva 89/104 ¢ 9.°,
n.° 1, alinea a), do Regulamento n.° 40/94 e, apenas de modo incidental, & luz do mesmo
n.° 1, alinea b), destes artigos, uma vez que esta ultima disposi¢ao abrange, em caso de sinal
idéntico a marca, a hipdtese em que os produtos ou os servigos do terceiro sdo apenas
semelhantes aqueles para os quais a referida marca esté registada.

Na sequéncia desse exame, deverd ser dada uma resposta a segunda questdo no processo
C-236/08, através da qual o Tribunal de Justica ¢ chamado a pronunciar-se sobre a mesma
problematica a luz dos artigos 5.°, n.° 2, da Directiva 89/104 e 9.°, n.° 1, alinea c), do
Regulamento n.° 40/94, que dizem respeito aos direitos conferidos por marcas que gozam de
prestigio. Sem prejuizo de verificagdo pelo 6rgao jurisdicional de reenvio, resulta do pedido
de decisdo prejudicial que a legislagcdo aplicavel em Franca comporta a regra prevista no
artigo 5.°, n.° 2, da Directiva 89/104. De resto, o Tribunal de Justi¢a precisou que esta
disposi¢do da directiva ndo deve ser interpretada exclusivamente tendo em conta o seu teor
literal, mas igualmente na perspectiva da economia geral e dos objectivos do sistema no qual
essa disposi¢do se insere. Por conseguinte, a regra prevista no artigo 5.°, n.° 2, da Directiva
89/104 nao diz apenas respeito aos casos em que um terceiro faga uso de um sinal idéntico
ou semelhante a uma marca com prestigio, para produtos ou servigos que nao sao
semelhantes aqueles para os quais essa marca esta registada, mas igualmente aos casos em
que esse uso ¢ feito para produtos ou servicos idénticos ou semelhantes aqueles para os
quais a referida marca esté registada (acordaos de 9 de Janeiro de 2003, Davidoft, C-292/00,

Colect., p. I-389, n.”* 24 a 30, e de 10 de Abril de 2008, adidas e adidas Benelux, C-102/07,
Colect., p. 1-2439, n.° 37).

2. Quanto a interpretacdo dos artigos 5.°, n.° 1, alinea a), da Directiva 89/104 ¢ 9.°, n.° 1,
alinea a), do Regulamento n.° 40/94
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Em aplicacdo do artigo 5.°, n.° 1, alinea a), da Directiva 89/104 ou, em caso de marca
comunitaria, do artigo 9.°, n.° 1, alinea a), do Regulamento n.° 40/94, o titular da marca esta
habilitado a proibir o uso, sem o seu consentimento, de um sinal idéntico a referida marca,
por um terceiro, quando esse uso ocorra na vida comercial, seja feito para produtos ou
servicos idénticos aqueles para os quais a marca estd registada e prejudique ou possa
prejudicar as fun¢des da marca (v., designadamente, acérdao de 11 de Setembro de 2007,
Céline, C-17/06, Colect., p. I-7041, n.° 16; despacho de 19 de Fevereiro de 2009, UDV
North America, C-62/08, ainda ndo publicado na Colectanea, n.° 42; e acérdao de 18 de
Junho de 2009, L’Oré¢al ¢ 0., C-487/07, ainda nao publicado na Colectanea, n.° 58).

a) Uso na vida comercial

O uso do sinal idéntico a marca ocorre na vida comercial quando se situe no contexto de
uma actividade comercial que tenha em vista um proveito econdmico, € ndo no dominio
privado (acérdaos de 12 de Novembro de 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Colect.,
p. [-10273, n.° 40, e Céline, j4 referido, n.° 17, bem como despacho UDV North America, ja
referido, n.° 44).

No que diz respeito, em primeiro lugar, ao anunciante que compra o servigo de
referenciamento e que escolhe como palavra-chave um sinal idéntico a uma marca de
outrem, observe-se que esse anunciante faz um uso do referido sinal na acep¢ao desta
jurisprudéncia.

Com efeito, do ponto de vista do anunciante, a selec¢do da palavra-chave idéntica a marca
tem por objecto e por efeito a exibicdo de um /ink publicitario para o sitio no qual propde
para venda os seus produtos ou servicos. Uma vez que o sinal seleccionado como
palavra-chave ¢ o meio utilizado para provocar essa exibi¢do publicitaria, ¢ incontestavel
que o anunciante faz um uso desse sinal no contexto das suas actividades comerciais, € nao
no dominio privado.

No que respeita, seguidamente, ao prestador do servico de referenciamento, ¢ pacifico que
este exerce uma actividade comercial e tem em vista uma vantagem econdmica quando
armazena, por conta de alguns dos seus clientes, sinais idénticos a marcas, como
palavras-chave, e organiza a exibi¢do de antncios a partir destas.

E igualmente pacifico que este servigo ndo ¢ fornecido apenas aos titulares das referidas
marcas ou aos operadores habilitados a comercializar os produtos ou os servigos destes, mas,
pelo menos nos processos em causa, ocorre sem o consentimento dos titulares e ¢ fornecido
a concorrentes destes ou a imitadores.

Embora resulte destes elementos que o prestador do servigo de referenciamento opera «na
vida comercial» quando permite aos anunciantes seleccionar sinais idénticos a marcas, como
palavras-chave, armazena estes sinais e exibe os anuncios dos seus clientes a partir destes,
nao resulta de tais elementos, no entanto, que esse prestador faca ele proprio um «uso»
destes sinais na acep¢ao dos artigos 5.° da Directiva 89/104 e 9.° do Regulamento n.° 40/94.

A este respeito, basta salientar que o uso de um sinal idéntico ou semelhante a marca do
titular por um terceiro implica, no minimo, que este faga uma utilizacdo do sinal no ambito
da sua prépria comunicagao comercial. O prestador de um servico de referenciamento, por
seu turno, permite aos seus clientes fazerem uso de sinais idénticos ou semelhantes a
marcas, sem que ele proprio faga uso dos referidos sinais.

Esta conclusdo ndo ¢ infirmada pelo facto de o referido prestador ser remunerado pelo uso
dos referidos sinais pelos seus clientes. Com efeito, o facto de criar as condigdes técnicas
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necessarias para o uso de um sinal e de ser remunerado por esse servigo nao significa que
aquele que fornece o servico faca ele proprio uso do referido sinal. Na medida em que
permitiu ao seu cliente fazer uso do sinal, o seu papel nao deve ser examinado a luz dos
artigos 5.° da Directiva 89/104 e 9.° do Regulamento n.° 40/94, mas eventualmente de
outras regras juridicas, como aquelas a que se faz referéncia no n.° 107 do presente acordao.

Conclui-se do exposto que o prestador do servigo de referenciamento ndo faz um uso na
vida comercial, na acepcao das disposi¢cdes acima referidas da Directiva 89/104 e do
Regulamento n.° 40/94.

Daqui resulta que os requisitos relativos ao uso «para produtos ou servigos» € ao prejuizo
para as fun¢des da marca devem ser examinados unicamente em relagdo ao uso do sinal
idéntico a marca pelo anunciante.

b) Uso «para produtos ou servigos»

A expressdo «para produtos ou servigos» idénticos aqueles para os quais a marca esta
registada, que figura nos artigos 5.°, n.° 1, alinea a), da Directiva 89/104 e 9.°, n.° 1, alinea
a), do Regulamento n.° 40/94, diz respeito, em principio, aos produtos ou aos servigos do
terceiro que faz uso do sinal idéntico a marca [v. acordaos de 25 de Janeiro de 2007, Adam

Opel, C-48/05, Colect., p. I-1017, n.* 28 € 29, e de 12 de Junho de 2008, O2 Holdings ¢ 02
(UK), C-533/06, Colect., p. [-4231, n.° 34]. Eventualmente, pode também dizer respeito a
produtos ou servicos de outra pessoa por conta da qual o terceiro actua (v. despacho UDV

North America, ja referido, n.”* 43 a 51).

Como o Tribunal de Justi¢a ja declarou, os comportamentos enumerados nos artigos 5.°,
n.° 3, da Directiva 89/104 ¢ 9.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94, ou seja, a aposicao do
sinal nos produtos ou na respectiva embalagem, a oferta para venda dos produtos ou dos
servicos que ostentem o sinal, a importacao ou a exportacdo com esse sinal e a utiliza¢ao do
sinal nos documentos comerciais e na publicidade, constituem usos para produtos ou
servicos (v. acordaos, ja referidos, Arsenal Football Club, n.° 41, ¢ Adam Opel, n.° 20).

Os factos na origem do litigio no processo C-236/08 aproximam-se de algumas das
situagOoes descritas nas referidas disposi¢des da Directiva 89/104 e do Regulamento
n.° 40/94, isto ¢, a oferta dos produtos do terceiro com um sinal idéntico & marca bem como
a utilizagdo desse sinal na publicidade. Com efeito, resulta dos autos que sinais idénticos a
marcas da Vuitton apareceram em antncios exibidos na rubrica «/inks patrocinados.

Em contrapartida, os casos a que se referem os processos C-237/08 e C-238/08
caracterizam-se pela auséncia, no antincio do terceiro, do sinal idéntico a marca.

A Google sustenta que, na falta de qualquer mengao do sinal no préprio aniincio, nao se
pode considerar que seja feito um uso do sinal, como palavra-chave, para produtos ou
servigos. Os titulares das marcas que se opuseram a Google, bem como o Governo francés,
defendem a tese inversa.

A este respeito, recorde-se que os artigos 5.°, n.° 3, da Directiva 89/104 ¢ 9.°, n.° 2, do
Regulamento n.° 40/94 apenas contém uma enumerac¢ao nao exaustiva dos tipos de uso que
o titular da marca pode proibir (acérdiaos Arsenal Football Club, ja referido, n.° 38; de 17 de
Margo de 2005, Gillette Company e Gillette Group Finland, C-228/03, Colect., p. [-2337,
n.° 28; bem como Adam Opel, ja referido, n.° 16). Consequentemente, a circunstancia de o
sinal utilizado pelo terceiro para fins publicitarios ndo aparecer na propria publicidade nao
pode significar, s6 por si, que essa utilizacdo seja alheia ao conceito de «uso [...] para
produtos ou servigos», na acepcao do artigo 5.° da Directiva 89/104.
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66 Por outro lado, uma interpretacdo segundo a qual apenas sdao pertinentes os usos
mencionados nessa enumera¢ao ndo tem em conta a circunstancia de esta ter sido redigida
antes do aparecimento em pleno do comércio electronico e das publicidades desenvolvidas
neste ambito. Ora, sdo estas formas electronicas de comércio e de publicidade que podem,
através do emprego das tecnologias informaticas, tipicamente, dar lugar a usos diferentes
dos enumerados nos artigos 5.°, n.° 3, da Directiva 89/104 e 9.°, n.° 2, do Regulamento
n.° 40/94.

67  No caso do servico de referenciamento, ¢ pacifico que o anunciante que selecciona, como
palavra-chave, o sinal idéntico a uma marca de outrem, pretende que os internautas que
introduzam essa palavra como termo de pesquisa cliquem ndo sé nos links exibidos,
provenientes do titular da referida marca, mas igualmente no /ink publicitario do referido
anunciante.

68  E igualmente claro que, na maior parte dos casos, o internauta que introduz o nome de uma
marca como termo de pesquisa quer encontrar informagdes ou ofertas sobre os produtos ou
os servigos dessa marca. Assim, sempre que, ao lado ou por baixo dos resultados naturais da
pesquisa, sao exibidos /inks publicitarios para sitios que propdem produtos ou servigos de
concorrentes do titular da referida marca, o internauta pode, se nao puser imediatamente de
lado esses links por ndo serem pertinentes € nao os confundir com os /inks do titular da
marca, encarar esses /inks publicitarios como uma alternativa aos produtos ou aos servigos
do titular da marca.

69  Nesta situacdo, caracterizada pelo facto de um sinal idéntico a uma marca ser seleccionado
como palavra-chave por um concorrente do titular da marca, com o fim de propor aos
internautas uma alternativa em relagdo aos produtos ou aos servigos do referido titular,
existe um uso do referido sinal para os produtos ou os servicos do referido concorrente.

70  Recorde-se, a este respeito, que o Tribunal de Justi¢a ja declarou que um anunciante que
utiliza, no ambito de publicidade comparativa, um sinal idéntico ou semelhante a marca de
um concorrente, para identificar, explicita ou implicitamente, os produtos ou os servigos
oferecidos por este ultimo e com eles comparar os seus proprios produtos ou servigos, faz
um uso do referido sinal «para produtos ou servigos», na acepcao do artigo 5.°, n.° 1, da

Directiva 89/104 [v. acérdios, ja referidos, O2 Holdings e O2 (UK), n.”® 35, 36 e 42, bem
como L’Oréal ¢ 0., n.”® 52 e 53].

71  Ora, sem que seja necessario examinar se a publicidade na Internet a partir de
palavras-chave idénticas a marcas de concorrentes constitui ou ndo uma forma de
publicidade comparativa, verifica-se, em todo o caso, que, a semelhanca do que foi
declarado na jurisprudéncia referida no niimero anterior, o uso que o anunciante faz do sinal
idéntico a marca de um concorrente, para que o internauta tome conhecimento nio sé dos
produtos ou dos servigos oferecidos por esse concorrente mas igualmente dos do referido
anunciante, ¢ um uso para os produtos ou os servigos desse anunciante.

72 Por outro lado, mesmo em casos em que o anunciante nao pretende, através do uso que faz
do sinal idéntico a marca como palavra-chave, apresentar os seus produtos ou os seus
servicos aos internautas como uma alternativa aos produtos ou aos servigos do titular da
marca, mas, pelo contrario, tem por objectivo induzir os internautas em erro sobre a origem
dos seus produtos ou dos seus servigos, fazendo-lhes crer que estes provém do titular da
marca ou de uma empresa economicamente ligada a este, existe um uso «para produtos ou
servicos». Com efeito, como o Tribunal de Justi¢a ja declarou, existe esse uso sempre que o
terceiro utiliza o sinal idéntico a marca de tal modo que se estabelece uma ligagdo entre o
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referido sinal e os produtos comercializados ou os servigos fornecidos pelo terceiro (acérdao
Céline, ja referido, n.° 23, e despacho UDV North America, ja referido, n.° 47).

Das consideracdes precedentes resulta que o emprego, pelo anunciante, do sinal idéntico a
marca, como palavra-chave, no ambito de um servi¢o de referenciamento na Internet, esta
abrangido pelo conceito de uso «para produtos ou servigos» na acep¢ao do artigo 5.°, n.° 1,
alinea a), da Directiva 89/104.

Da mesma forma, o facto de o sinal que ¢ objecto do referido uso ser idéntico a uma marca
comunitaria também ¢ constitutivo de um uso «para produtos ou servigos» na acepgao do
artigo 9.°, n.° 1, alinea a), do Regulamento n.° 40/94.

c) Uso susceptivel de afectar as fungdes da marca

O direito exclusivo previsto nos artigos 5.°, n.° 1, alinea a), da Directiva 89/104 ¢ 9.°, n.° 1,
alinea a), do Regulamento n.° 40/94 foi concedido com o objectivo de permitir ao titular da
marca proteger os seus interesses especificos como titular dessa marca, ou seja, assegurar
que esta possa cumprir as suas fungdes proprias. Assim, o exercicio deste direito deve ser
reservado aos casos em que o uso do sinal por um terceiro prejudica ou € susceptivel de
prejudicar as fungdes da marca (v., designadamente, acordaos, ja referidos, Arsenal Football

Club, n.° 51; Adam Opel, n.* 21 € 22; e L’Oréal € 0., n.° 58).

Resulta desta jurisprudéncia que o titular da marca ndo se pode opor ao uso de um sinal
idéntico a marca, se esse uso nao for susceptivel de prejudicar nenhuma das fung¢des daquela
(acordaos, ja referidos, Arsenal Football Club, n.° 54 e L’Oréal e 0., n.° 60).

Entre essas fungdes figuram ndo apenas a funcdo essencial da marca, que consiste em
garantir aos consumidores a proveniéncia do produto ou do servico (a seguir «funcdo de
indicacdo de origem»), mas igualmente as suas outras fungdes, como, designadamente,
garantir a qualidade desse produto ou desse servi¢o, ou as fun¢des de comunicacdo, de
investimento ou de publicidade (acordao L’Oréal e o., ja referido, n.° 58).

A protecgdo conferida pelos artigos 5.°, n.° 1, alinea a), da Directiva 89/104 e 9.°, n.° 1,
alinea a), do Regulamento n.° 40/94 ¢, a este respeito, mais ampla do que a prevista nos
mesmos artigos, n.° 1, alinea b), cuja aplicagdo exige a existéncia de um risco de confusdo
(v., neste sentido, acordaos, ja referidos, Davidoff, n.° 28, e L’Oréal e 0., n.° 59).

Resulta da jurisprudéncia acima recordada que, na hipdtese, visada nos artigos 5.°, n.° 1,
alinea a), da Directiva 89/104 e 9.°, n.° 1, alinea a), do Regulamento n.° 40/94, em que o
uso, por um terceiro, de um sinal idéntico a marca ¢ feito em relagao a produtos ou servigos
idénticos aqueles para os quais a marca estd registada, o titular da marca esta habilitado a
proibir esse uso, se ele for susceptivel de prejudicar uma das fun¢des da marca, quer se trate
da funcdo de indicacdo de origem quer de uma das outras fungdes.

E certo que o titular da marca ndo tem o direito de proibir tal uso, nas hipoteses de excepgio
enunciadas nos artigos 6.° e 7.° da Directiva 89/104 e nos artigos 12.° e 13.° do
Regulamento n.° 40/94. Todavia, nao foi afirmado que uma dessas hipdteses seja aplicavel
no caso vertente.

Neste caso, as fungdes pertinentes a examinar sao as de indicagdo de origem e de
publicidade.

1)  Violagdo da fun¢ado de indicacdo de origem
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A fungao essencial da marca ¢ garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade de
origem do produto ou do servico designado pela marca, permitindo-lhe distinguir esse
produto ou servico de outros que tenham proveniéncia diversa (v., neste sentido, acérdaos de
29 de Setembro de 1998, Canon, C-39/97, Colect., p. I-5507, n.° 28, e de 6 de Outubro de
2005, Medion, C-120/04, Colect., p. [-8551, n.° 23).

A questdo de saber se esta funcdo da marca ¢ prejudicada quando ¢ mostrado aos
internautas, a partir de uma palavra-chave idéntica a uma marca, um anuncio de um terceiro,
como um concorrente do titular dessa marca, depende, em especial, da maneira como esse
anuncio ¢ apresentado.

A fungdo de indicacdo de origem da marca ¢ prejudicada quando o anincio ndo permite ou
permite dificilmente ao internauta normalmente informado e razoavelmente atento saber se
os produtos ou os servigos objecto do anuncio provém do titular da marca ou de uma
empresa economicamente ligada a este ou, pelo contrario, de um terceiro (v., neste sentido,
acordao Céline, ja referido, n.° 27 e jurisprudéncia referida).

Com efeito, em tal situacdo, que, de resto, se caracteriza pela circunstincia de o antincio em

questdo surgir imediatamente apds a introdu¢do da marca como termo de pesquisa pelo
internauta e de ser exibido no ecrd num momento em que a marca, como termo de pesquisa,
¢ igualmente mostrada no ecra, o internauta pode equivocar-se sobre a origem dos produtos
ou dos servicos em causa. Nestas circunstancias, o uso do sinal idéntico a marca, pelo
terceiro, como palavra-chave, que faz aparecer o referido anuncio ¢ susceptivel de confirmar
a existéncia de um nexo material na vida comercial entre os produtos ou servigos em causa e
o titular da marca (v., por analogia, acérdaos Arsenal Football Club, ja referido, n.° 56, e de
16 de Novembro de 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Colect., p. [-10989, n.° 60).

Ainda no que respeita a violagdo da fun¢do de indicagdo de origem, ¢ util salientar que a
necessidade de uma exibi¢do transparente dos anuncios na Internet ¢ realgada na legislacao
da Unido sobre o comércio electronico. Tendo em conta os interesses da lealdade das
transac¢des e da proteccdo dos consumidores, evocados no considerando 29 da Directiva
2000/31, o artigo 6.° desta ultima estabelece a regra segundo a qual a pessoa singular ou
colectiva por conta de quem ¢ feita a comunicacdo comercial, que constitua ou seja parte de
um servi¢o da sociedade da informacao, deve ser claramente identificavel.

Embora se verifique, assim, que os anunciantes na Internet podem eventualmente ser
responsabilizados em aplicacdo de regras de outros dominios juridicos, como a da
concorréncia desleal, ndo deixa de ser verdade que a pretensa utilizagdo ilicita, na Internet,
de sinais idénticos ou semelhantes a marcas se presta a uma apreciagdo a luz do direito das
marcas. Atendendo a funcao essencial da marca, que, no dominio do comércio electronico,
consiste, designadamente, em permitir aos internautas que percorrem os anuncios exibidos
em resposta a uma pesquisa sobre uma marca precisa distinguirem os produtos ou os
servigos do titular dessa marca dos produtos ou servigos de outra proveniéncia, o referido
titular deve ter a possibilidade de proibir a exibi¢do de anuncios de terceiros que os
internautas podem erradamente pensar que provém desse titular.

Incumbe ao o6rgao jurisdicional nacional apreciar, caso a caso, se os factos do litigio cuja
apreciacdo lhe foi submetida se caracterizam por uma violagdo, ou um risco de violagdo, da
funcdo de indicacao de origem descrita no n.° 84 do presente acérdao.

Quando o anuncio do terceiro sugere a existéncia de uma relagdo econdmica entre esse
terceiro e o titular da marca, deve concluir-se que a fungdo de indicagdo de origem ¢
prejudicada.
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Quando o anuncio, embora ndo sugira a existéncia de uma relagdo economica, ¢ de tal
forma vago sobre a origem dos produtos ou dos servicos em causa que um internauta
normalmente informado e razoavelmente atento ndo consegue determinar, com base no link
publicitirio e na correspondente mensagem comercial, se o anunciante ¢ um terceiro
relativamente ao titular da marca ou, pelo contrario, se esta economicamente ligado a este,
deve igualmente concluir-se que a referida funcdo da marca ¢ prejudicada.

i1) Violacao da func¢do de publicidade

A vida comercial caracteriza-se por uma oferta variada de produtos e de servigos. Assim, o
titular de uma marca pode ter como objectivo ndo apenas dar uma indicacao, através de tal
marca, da origem dos seus produtos ou servigos mas igualmente utilizar a sua marca para
fins publicitarios, tendo em vista informar e convencer o consumidor.

Consequentemente, o titular de uma marca est4 habilitado a proibir que seja feito uso, sem o
seu consentimento, de um sinal idéntico a sua marca para produtos ou servigos idénticos aos
produtos ou servicos para os quais essa marca foi registada, quando esse uso seja susceptivel
de violar a utilizagdo da marca, pelo seu titular, como elemento de promocao de vendas ou
instrumento de estratégia comercial.

Quanto ao uso, por anunciantes na Internet, do sinal idéntico a marca de outrem, como
palavra-chave, para exibir mensagens publicitarias, ¢ evidente que esse uso € susceptivel de
ter certas repercussdes na utilizacdo publicitaria da referida marca pelo seu titular, bem
como na sua estratégia comercial.

Com efeito, atendendo ao lugar importante que a publicidade na Internet ocupa na vida
comercial, ¢ plausivel que o titular da marca inscreva a sua prOpria marca como
palavra-chave junto do fornecedor do servigo de referenciamento, a fim de fazer inserir um
anincio na rubrica «links patrocinados». Quando assim ¢, o titular da marca deve,
eventualmente, aceitar pagar um prego por clique mais elevado do que outros operadores
econdmicos, se pretender que o seu anuncio seja exibido antes dos anuncios dos referidos
operadores que tenham igualmente seleccionado a sua marca como palavra-chave. Além
disso, mesmo que o titular da marca esteja disposto a pagar um preco por clique mais
elevado do que o oferecido pelos terceiros que tenham igualmente seleccionado a referida
marca, nao pode ter a garantia de que o seu anuncio seja exibido antes dos anuincios dos
referidos terceiros, dado que had outros elementos que sdao igualmente tomados em
consideracdo para determinar a ordem de exibi¢ao dos antincios.

Todavia, essas repercussdes do uso do sinal idéntico a marca por terceiros nao constituem,
em si mesmas, uma violagao da fung¢do de publicidade da marca.

Na verdade, segundo as conclusdes a que o proprio 6rgao jurisdicional de reenvio chegou, a
situacdo objecto das questdes prejudiciais € a situacdo de exibi¢do de /inks publicitarios na
sequéncia da introdugdo pelo internauta, como palavra-chave, de um termo de pesquisa
correspondente & marca seleccionada. E igualmente ponto assente, nos presentes processos,
que estes links publicitarios sao exibidos ao lado ou por cima da lista dos resultados naturais
da pesquisa. Finalmente, ndo ¢ contestado que a ordem dos resultados naturais resulta da
pertinéncia dos sitios respectivos por referéncia ao termo de pesquisa introduzido pelo
internauta e que o operador do motor de busca ndo reclama nenhuma remunerac¢do pela
exibicao desses resultados.

Resulta destes elementos que, quando o internauta introduz o nome de uma marca como
termo de pesquisa, a pagina de entrada e de promocao do sitio do titular da referida marca
fard parte da lista dos resultados naturais, normalmente, numa das primeiras posi¢cdes dessa
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lista. Tal exibicdo, que, além do mais, € gratuita, tem como consequéncia que esta garantida
a visibilidade, para o internauta, dos produtos ou servigos do titular da marca,
independentemente da questdo de saber se esse titular consegue ou ndo que seja igualmente
exibido, numa das primeiras posi¢gdes, um anincio na rubrica «/inks patrocinados».

98 Tendo em conta estas circunstancias, ha que concluir que o uso de um sinal idéntico a uma
marca de outrem, no ambito de um servigo de referenciamento como o que esta em causa

nos processos principais, ndo ¢ susceptivel de constituir uma violagdo da funcdo de
publicidade da marca.

d) Conclusao

99  Atento o que precede, deve responder-se a primeira questdo no processo C-236/08, a

primeira questdo no processo C-237/08 e a primeira e segunda questdes no processo
C-238/08 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 esta habilitado a proibir que um anunciante, a partir de uma palavra-chave
idéntica a tal marca, que esse anunciante, sem o consentimento do referido titular,
seleccionou no ambito de um servigo de referenciamento na Internet, faca publicidade
a produtos ou servigos idénticos aqueles para os quais a referida marca esté registada,
quando tal publicidade ndo permite ou permite dificilmente ao internauta médio
determinar se os produtos ou os servicos objecto do antncio provém do titular da
marca ou de uma empresa economicamente ligada a este, ou, pelo contrario, de um
terceiro;

— o prestador de um servico de referenciamento na Internet, que armazena como
palavra-chave um sinal idéntico a uma marca e que organiza a exibi¢do de antincios a
partir de tal sinal, ndo faz um uso desse sinal na acep¢do do artigo 5.°, n.° 1, da
Directiva 89/104 ou do artigo 9.°, n.° 1, alineas a) e b), do Regulamento n.° 40/94.

3. Quanto a interpretacdo dos artigos 5.°, n.° 2, da Directiva 89/104 e 9.°, n.° 1, alinea c),
do Regulamento n.° 40/94

100 Através da sua segunda questdo no processo C-236/08, o orgao jurisdicional de reenvio
pergunta, em substancia, se o prestador de um servico de referenciamento na Internet, que
armazena como palavra-chave um sinal correspondente a uma marca de prestigio e que
organiza a exibi¢ao de anuncios a partir de tal sinal, faz um uso desse sinal, que o titular da
referida marca esta habilitado a proibir ao abrigo do artigo 5.°, n.° 2, da Directiva 89/104 ou,
quando o referido sinal é idéntico a uma marca comunitéria de prestigio, ao abrigo do artigo
9.°,n.° 1, alinea c), do Regulamento n.° 40/94.

101 Segundo aquilo que foi apurado pelo 6rgdo jurisdicional de reenvio, estd provado, no
processo em questao, que a Google permitia aos anunciantes que propunham aos internautas
imitacdes dos produtos da Vuitton seleccionarem palavras-chave correspondentes as marcas
da Vuitton, associadas a palavras-chave como «imitagao» e «copiay.

102 O Tribunal de Justi¢a j& decidiu, no caso da oferta de imitagdes para venda, que, quando um
terceiro procura, através do uso de um sinal idéntico ou semelhante a uma marca de
prestigio, pOr-se na esteira desta para beneficiar do seu poder de atracc¢do, da sua reputagdo e
do seu prestigio, e para explorar, sem nenhuma compensagdo financeira ¢ sem ter de
despender esfor¢os para tanto, o esfor¢o comercial despendido pelo titular da marca para
gerar € manter a imagem dessa marca, se deve considerar que o beneficio proporcionado
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pelo referido uso ¢ indevidamente obtido gracas ao caracter distintivo ou ao prestigio da
referida marca (acérdao L’Oréal e o., ja referido, n.° 49).

103 Esta jurisprudéncia ¢ pertinente nos casos em que anunciantes na Internet oferecem para
venda, através do uso de sinais idénticos a marcas de prestigio, como Louis Vuitton ou
Vuitton, produtos que constituem imitagdes dos produtos do titular das referidas marcas.

104 No que respeita, porém, a questdo de saber se o prestador de um servigo de
referenciamento, quando armazena esses sinais como palavras-chave, associados a termos
como «imitacdo» e «copiay, e permite a exibi¢do de anlincios a partir de tais palavras-chave,
faz ele proprio um uso que o titular das referidas marcas estd habilitado a proibir, importa

recordar, como ja foi indicado nos n.”* 55 a 57 do presente acorddo, que estes actos do
prestador ndo constituem um uso na acepcao dos artigos 5.° da Directiva 89/104 e 9.° do
Regulamento n.° 40/94.

105 Assim, hd que responder a segunda questdo submetida no processo C-236/08 que o
prestador de um servico de referenciamento na Internet, que armazena como palavra-chave
um sinal idéntico a uma marca de prestigio e que organiza a exibi¢cdo de anuncios a partir de
tal sinal, ndo faz um uso desse sinal, na acepg¢ao do artigo 5.°, n.° 2, da Directiva 89/104 ou
do artigo 9.°, n.° 1, alinea c), do Regulamento n.° 40/94.

B — Quanto a responsabilidade do prestador do servigo de referenciamento

106 Através da sua terceira questao no processo C-236/08, da sua segunda questdo no processo
C-237/08 e da sua terceira questdo no processo C-238/08, o 6rgdo jurisdicional de reenvio
pergunta, em substancia, se o artigo 14.° da Directiva 2000/31 deve ser interpretado no
sentido de que um servigo de referenciamento na Internet constitui um servigo da sociedade
da informacao, consistente no armazenamento de informacdes fornecidas pelo anunciante,
de modo que esses dados sejam objecto de uma «armazenagem em servidor» na acepcao
deste artigo e que, portanto, o prestador do servico de referenciamento nao pode ser
considerado responsavel antes de ele proprio ter sido informado do comportamento ilicito do
referido anunciante.

107 A sec¢do 4 da Directiva 2000/31, que engloba os artigos 12.° a 15.°, intitulada
«Responsabilidade dos prestadores intermedidrios de servigosy, visa restringir as situagdes
em que, em conformidade com o direito nacional aplicadvel na matéria, a responsabilidade
dos prestadores intermediarios de servigos possa ser invocada. Por conseguinte, € no quadro
deste direito nacional que devem ser apurados os requisitos de tal responsabilidade, nao
esquecendo, porém, que, por for¢a do disposto na sec¢do 4 desta directiva, certas situagdes
ndo podem dar lugar a responsabilidade dos prestadores intermediarios de servigos. Desde
que terminou o prazo de transposi¢cdo da directiva, as regras de direito nacional em matéria
de responsabilidade de tais prestadores devem comportar as limitagdes enunciadas nos
referidos artigos.

108 A Vuitton, a Viaticum e a CNRRH defendem, porém, que um servigco de referenciamento
como o AdWords ndo ¢ um servico da sociedade da informacao, tal como definido nas
referidas disposigdes da Directiva 2000/31, de forma que o prestador de tal servigo em caso
algum pode beneficiar dessas limitagcdes de responsabilidade. A Google e a Comissdo das
Comunidades Europeias tém uma opinido contréaria.

109 A limitagdo de responsabilidade enunciada no artigo 14.°, n.° 1, da Directiva 2000/31
aplica-se em caso de «prestagdo de um servigo da sociedade da informacao que consista no
armazenamento de informagdes prestadas por um destinatario do servigo» e significa que o
prestador desse servico nao pode ser considerado responsavel pelos dados que armazenou a
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pedido de um destinatario do referido servigo, a menos que esse prestador, tendo tomado
conhecimento, através de uma informacgao fornecida por uma pessoa lesada ou de qualquer
outro modo, do caracter ilicito desses dados ou de actividades de tal destinatario, ndo tenha
prontamente retirado ou tornado inacessiveis os referidos dados.

Como foi indicado nos n.”* 14 ¢ 15 do presente acorddo, o legislador definiu o conceito de
«servico da sociedade da informagdao» como um servi¢o que engloba os servicos que sao
prestados a distancia através de equipamentos -electronicos de tratamento e de
armazenamento de dados, mediante pedido individual de um destinatario de servicos e,
normalmente, contra remunera¢do. Tendo em conta as caracteristicas do servigo de
referenciamento em causa nos processos principais, resumidas no n.° 23 do presente
acordao, héd que concluir que tal servigo retine o conjunto dos elementos desta definigao.

Além disso, ndo pode ser contestado que o prestador de um servigo de referenciamento
transmite informagdes do destinatario do referido servico, ou seja, o anunciante, para uma
rede de comunicagdo aberta aos internautas e armazena, ou seja, memoriza no seu servidor
certos dados, como as palavras-chave seleccionadas pelo anunciante, o /ink publicitario e a
mensagem comercial que o acompanha, bem como o enderego do sitio do anunciante.

E ainda necessério, para que a armazenagem efectuada pelo prestador de um servigo de
referenciamento seja abrangida pelo artigo 14.° da Directiva 2000/31, que o comportamento
desse prestador se limite ao de um «prestador intermediario de servigos», na acepg¢ao
pretendida pelo legislador no quadro da seccao 4 desta directiva.

Resulta, a este respeito, do considerando 42 da Directiva 2000/31 que situagdes de
exoneracdo de responsabilidade estabelecidas nesta directiva abrangem exclusivamente os
casos em que a actividade da sociedade da informagao exercida pelo prestador de servigos
reveste caracter «puramente técnic[o], automatic[o] e de natureza passiva», o que implica
que o referido prestador de servicos «ndo tem conhecimento da informagdo transmitida ou
armazenada, nem o controlo destay.

Por conseguinte, a fim de verificar se a responsabilidade do prestador do servigo de
referenciamento poderia ser limitada com base no artigo 14.° da Directiva 2000/31, deve
examinar-se se o papel desempenhado pelo referido prestador ¢ neutro, ou seja, se o seu
comportamento ¢ puramente técnico, automatico e passivo, implicando o desconhecimento
ou a falta de controlo dos dados que armazena.

No que respeita ao servico de referenciamento em causa nos processos principais, resulta

dos autos e da descri¢do que figura nos n.” 23 e seguintes do presente acorddo que a Google
procede, gragas a programas informaticos por ela desenvolvidos, a um tratamento dos dados
introduzidos por anunciantes, dai resultando a exibi¢do dos anuncios em condigdes, sob o
controlo da Google. Entre outras situa¢des, a Google determina a ordem de exibicdo em
funcdo, designadamente, da remuneragao paga pelos anunciantes.

Cabe salientar que a simples circunstancia de o servico de referenciamento ser pago, de a
Google fixar as modalidades de remuneracdo, ou ainda de facultar informagdes de ordem
geral aos seus clientes, ndo pode ter por efeito privar a Google das derrogacdes em matéria
de responsabilidade previstas pela Directiva 2000/31.

Do mesmo modo, a concordancia entre a palavra-chave seleccionada e o termo de pesquisa
introduzido por um internauta ndo basta, em si, para considerar que a Google tem um
conhecimento ou um controlo dos dados introduzidos no seu sistema pelos anunciantes e
memorizados no seu servidor.
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E, em contrapartida, pertinente, no quadro do exame a que se refere o n.° 114 do presente
acordao, o papel desempenhado pela Google na redaccdo da mensagem comercial que
acompanha o /ink publicitario, ou na determinagao ou na selec¢ao das palavras-chave.

E tendo em conta as consideragdes precedentes que cabe ao 6rgio jurisdicional nacional,
que ¢ quem estd em melhores condigdes para conhecer as modalidades concretas do
fornecimento do servigo nos processos principais, apreciar se o papel efectivo exercido pela
Google corresponde ao descrito no n.° 114 do presente acordao.

Daqui resulta que ha que responder a terceira questdo no processo C-236/08, a segunda
questao no processo C-237/08 e a terceira questdo no processo C-238/08 que o artigo 14.° da
Directiva 2000/31 deve ser interpretado no sentido de que a regra que enuncia se aplica ao
prestador de um servigco de referenciamento na Internet, quando esse prestador nao tenha
desempenhado um papel activo susceptivel de lhe facultar um conhecimento ou um controlo
dos dados armazenados. Se nao tiver desempenhado esse papel, o referido prestador nao
pode ser considerado responsavel pelos dados que tenha armazenado a pedido de um
anunciante, a menos que, tendo tomado conhecimento do caracter ilicito desses dados ou de
actividades do anunciante, ndo tenha prontamente retirado ou tornado inacessiveis 0s
referidos dados.

IV — Quanto as despesas

Revestindo o processo, quanto as partes na causa principal, a natureza de incidente
suscitado perante o orgdo jurisdicional de reenvio, compete a este decidir quanto as
despesas. As despesas efectuadas pelas outras partes para a apresentagdo de observacdes ao
Tribunal de Justica nao sao reembolsaveis.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justi¢a (Grande Sec¢do) declara:

1) O artigo 5.° n.° 1, alinea a), da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de
21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislacdes dos Estados-Membros em
matéria de marcas, e o artigo 9.°, n.° 1, alinea a), do Regulamento (CE) n.° 40/94
do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitaria, devem ser
interpretados no sentido de que o titular de uma marca esta habilitado a proibir
que um anunciante, a partir de uma palavra-chave idéntica a tal marca, que esse
anunciante, sem o consentimento do referido titular, seleccionou no ambito de um
servico de referenciamento na Internet, faca publicidade a produtos ou servicos
idénticos aqueles para os quais a referida marca esta registada, quando tal
publicidade nao permite ou permite dificilmente ao internauta médio determinar
se os produtos ou os servicos objecto do aniincio provém do titular da marca ou
de uma empresa economicamente ligada a este, ou, pelo contrario, de um
terceiro.

2) O prestador de um servico de referenciamento na Internet, que armazena como
palavra-chave um sinal idéntico a uma marca e que organiza a exibiciao de
anuncios a partir de tal sinal, ndo faz um uso desse sinal na acep¢ao do artigo 5.°,

n.” 1 e 2, da Directiva 89/104 ou do artigo 9.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94.

3) O artigo 14.° da Directiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de
8 de Junho de 2000, relativa a certos aspectos legais dos servicos da sociedade de
informacao, em especial do comércio electronico, no mercado interno («Directiva
sobre comércio electronico»), deve ser interpretado no sentido de que a regra que
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enuncia se aplica ao prestador de um servico de referenciamento na Internet,
quando esse prestador nio tenha desempenhado um papel activo susceptivel de
lhe facultar um conhecimento ou um controlo dos dados armazenados. Se nio
tiver desempenhado esse papel, o referido prestador ndo pode ser considerado
responsavel pelos dados que tenha armazenado a pedido de um anunciante, a
menos que, tendo tomado conhecimento do caracter ilicito desses dados ou de
actividades do anunciante, nio tenha prontamente retirado ou tornado
inacessiveis os referidos dados.

Assinaturas

* Lingua do processo: francés.
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