
Marcas e Internet: uso de las 
marcas ajenas como metatags y
k d d i ikeyword advertising
Luis Gimeno OlcinaLuis Gimeno Olcina
Jefe de la Unidad de Recursos
PhD, LLM Queen Mary University of London



Artículo 34. Derechos conferidos por la marca.
2. El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su 
consentimiento, utilicen en el tráfico económico:
a) Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos aa) Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a 
aquéllos para los que la marca esté registrada.
b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser 
idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión
del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el 
signo y la marcasigno y la marca.
c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no 
sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta 
sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada 
sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios 
y el titular de la marca o en general cuando ese uso pueda implicar uny el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un 
aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la 
notoriedad o renombre de dicha marca registrada.



Artículo 34 Derechos conferidos por la marcaArtículo 34. Derechos conferidos por la marca.
3. Cuando se cumplan las condiciones 
enumeradas en el apartado anterior podrá 
prohibirse en especial:prohibirse, en especial:
e) Usar el signo en redes de comunicación 
telemáticas y como nombre de dominio.



Funciones de la marca
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIASENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
de 29 de septiembre de 1998p
Derecho de marca ‐ Riesgo de confusión –
Canon Kabushiki Kaisha
yy
Metro‐Goldwyn‐Mayer



28: según jurisprudencia reiterada, la función esencial 
de la marca consiste en garantizar al consumidor o al 
usuario final la identidad de origen del producto o del usuario final la identidad de origen del producto o del 
servicio que con ella se designa, permitiéndole 
distinguir sin confusión posible dicho producto odistinguir sin confusión posible dicho producto o 
servicio de los que tienen otra procedencia, y que, para 

l d d ñ f ió dque la marca pueda desempeñar su función de 
elemento esencial del sistema de competencia no 
falseado que el Tratado pretende establecer, debe 
constituir la garantía de que todos los productos o g q p
servicios designados con ella han sido fabricados bajo 
el control de una única empresa, a la que puedeel control de una única empresa, a la que puede 
hacerse responsable de su calidad



SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)
de 18 de junio de 2009de 18 de junio de 2009
L’Oréal SA,
Lancôme parfums et beauté & Cie SNCLancôme parfums et beauté & Cie SNC,
Laboratoire Garnier & Cie
y
Bellure NV,



Entre dichas funciones no sólo figura la función esencial 
de la marca consistente en garantizar a losde la marca, consistente en garantizar a los 
consumidores la procedencia del producto o del 

b é á fservicio, sino también sus demás funciones, como, en 
particular, la consistente en garantizar la calidad de ese 
bien o de ese servicio, o las de comunicación, inversión 
o publicidad.o pub c dad.



Función Publicitaria: Google v Louis g
Vuitton:
Dado que el tráfico económico se caracteriza por la variadaDado que el tráfico económico se caracteriza por la variada 
oferta de productos y servicios, el titular de una marca puede 
tener por objetivo no sólo indicar con dicha marca el origen detener por objetivo no sólo indicar con dicha marca el origen de 
sus productos o servicios, sino también utilizar su marca con 
fines publicitarios para informar y atraer al consumidorfines publicitarios para informar y atraer al consumidor. 
Por lo tanto, el titular de una marca está facultado para prohibir 
el uso sin su consentimiento de un signo idéntico a su marcael uso, sin su consentimiento, de un signo idéntico a su marca, 
para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la 
marca esté registrada, cuando dicho uso afecte al empleo de lamarca esté registrada, cuando dicho uso afecte al empleo de la 
marca por su titular como elemento de promoción de las ventas 

o instrumento de estrategia comercialo instrumento de estrategia comercial.



Función de inversión: Interflora:
Por lo tanto, el titular de una marca está 
facultado para prohibir el uso sin sufacultado para prohibir el uso, sin su 
consentimiento, de un signo idéntico a su , g
marca, para productos o servicios idénticos 
a aquellos para los que la marca esté 
registrada cuando dicho uso afecte alregistrada, cuando dicho uso afecte al 
empleo de la marca por su titular como 
elemento de promoción de las ventas o 
i t t d t t i i linstrumento de estrategia comercial.



Función de comunicación:Función de comunicación:

¿?¿?



Metatagsg



En principio clara infracción salvo p p
aplicación de límites



E E ñ di d i i dEn España, diversas decisiones de 
jurisprudencia menor parten de lajurisprudencia menor parten de la 
existencia de infracción en el usoexistencia de infracción en el uso 
de una marca ajena como metatagde una marca ajena como metatag



Keyword advertisingy g
en principio no hay infracción 

salvo…perjuicio a las funciones de 
la marca



Funcionamiento del sistema: 
l d dGoogle Adwords







Intereses en conflicto:

titular de marca
competidores

idconsumidores
sistema de libre competenciasistema de libre competencia



¿Responsabilidad del buscador?¿ p
Claramente excluida siempre que 

siga lo señalado por el TJUE



Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 23 de marzo deSentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 23 de marzo de 
2010.

Google France SARL y Google Inc. contra Louis Vuitton Malletierg y g
SA



El prestador de un servicio de referenciación en Internet que almacena p q
como palabra clave un signo idéntico a una marca y organiza la presentación 
en pantalla de anuncios a partir de tal signo no hace uso de dicho signo en 
el sentido del artículo 5 apartados 1 y 2 de la Directiva o del artículo 9el sentido del artículo 5, apartados 1 y 2, de la Directiva … o del artículo 9, 
apartado 1, del Reglamento ...

El artículo 14 de la Directiva sobre el comercio electrónico, debe 
interpretarse en el sentido de que la norma que establece se aplica al 
prestador de un servicio de referenciación en Internet cuando noprestador de un servicio de referenciación en Internet cuando no 
desempeñe un papel activo que pueda darle conocimiento o control de los 
datos almacenados. Si no desempeña un papel de este tipo, no puede p p p p p
considerarse responsable al prestador de los datos almacenados a petición 
del anunciante, a menos que, tras llegar a su conocimiento la ilicitud de 
estos datos o de las actividades del anunciante no actúe con prontitud paraestos datos o de las actividades del anunciante, no actúe con prontitud para 
retirar los datos o hacer que el acceso a ellos sea imposible.



E E ñ l i i t dEn España los pronunciamientos de 
la jurisprudencia han excluido lala jurisprudencia han excluido la 
responsabilidad del buscadorresponsabilidad del buscador



Responsabilidad de tiendas onlinep



SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala)
de 12 de julio de 2011 L’Oréal SA v Ebay



El operador de un mercado electrónico no hace un «uso», en el sentido de 
los artículos 5 de la Directiva y 9 del Reglamento, de signos idénticos o y g , g
similares a marcas que aparecen en ofertas de venta presentadas en su 
sitio web.
El tí l 14 t d 1 d l Di ti b l i l t ó iEl artículo 14, apartado 1 de la Directiva sobre el comercio electrónico, 

debe interpretarse en el sentido de que se aplica al operador de un mercado 
electrónico cuando éste no desempeñe un papel activo que le permita p p p q p
adquirir conocimiento o control de los datos almacenados.
Este operador desempeña tal papel cuando presta una asistencia 

i t t ti l ti i l t ió d l f t dconsistente, en particular, en optimizar la presentación de las ofertas de 
venta en cuestión o en promover tales ofertas.



En el supuesto de que el operador del mercado electrónico no haya p q p y
desempeñado un papel activo …y, en consecuencia, a su prestación del 
servicio le resulte de aplicación (la exención de responsabilidad), ese 
operador no podrá no obstante en un asunto que puede concluir con unaoperador no podrá, no obstante, en un asunto que puede concluir con una 
condena al pago de una indemnización por daños y perjuicios, acogerse a la 
exención de responsabilidad .. cuando haya tenido conocimiento de hechos p y
o circunstancias a partir de los cuales un operador económico diligente 
hubiera debido constatar el carácter ilícito de las ofertas de venta en 
cuestión y en caso de adquirir tal conocimiento no haya actuado concuestión y, en caso de adquirir tal conocimiento, no haya actuado con 
prontitud …..



Responsabilidad del anunciantep



Basta similitud si nos encontramos con 
confusión: SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE 
JUSTICIA (Sala Primera)JUSTICIA (Sala Primera)
de 25 de marzo de 2010: Die BergSpechte
O d R i d Al i h l EdiOutdoor Reisen und Alpinschule Edi
Koblmüller GmbH,,
y
Günter GuniGünter Guni,
trekking.at Reisen GmbH



el titular de una marca está facultado para prohibir a p p
un anunciante que, a partir de una palabra clave 
idéntica o similar a la marca y seleccionada por elidéntica o similar a la marca y seleccionada por el 
anunciante sin consentimiento del titular en el marco 
de un servicio de referenciación en Internet hagade un servicio de referenciación en Internet, haga 
publicidad de productos o servicios idénticos a 
aquellos para los que se ha registrado la marca, 
cuando dicha publicidad no permita o apenas permita 
al internauta medio determinar si los productos o 
servicios anunciados proceden del titular de la marcaservicios anunciados proceden del titular de la marca 
o de una empresa económicamente vinculada a éste o 
si por el contrario proceden de un tercerosi, por el contrario, proceden de un tercero.



Venta de productos de segunda p g
mano



SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala 
Primera) de 8 de julio de 2010Primera) de 8 de julio de 2010
Portakabin Ltd, Portakabin BV
y
Primakabin BVPrimakabin BV



El artículo 7 de la Directiva 89/104, en su versión modificada 
por el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de 
mayo de 1992, debe interpretarse en el sentido de que el 
titular de una marca no está facultado para prohibir a un 
anunciante que haga publicidad, a partir de un signo idéntico o 
similar a esa marca, seleccionado por el anunciante como 
palabra clave sin consentimiento del titular en el marco de un 
servicio de referenciación en Internet, de la reventa de 
productos fabricados por dicho titular y comercializados en el 
Espacio Económico Europeo por éste o con su consentimiento, 

i i l í i l id d la menos que exista un motivo legítimo, en el sentido del 
apartado 2 de dicho artículo, que justifique que dicho titular se 

i li ió d di h ioponga a esa comercialización, como un uso de dicho signo que 
haga pensar que existe un vínculo comercial entre el 
comerciante y el titular de la marca o un uso que menoscabecomerciante y el titular de la marca, o un uso que menoscabe 
seriamente la reputación de la marca.



El órgano jurisdiccional nacional, al que corresponde apreciar si existe o no dicho 
motivo legítimo en el asunto que le ha sido sometido:
– no puede declarar, por el mero hecho de que un anunciante utilice una marca 
ajena añadiendo términos que indican que los productos de que se trata son objeto 
de reventa, como «usado» o «de segunda mano», que el anuncio hace pensar que , g , q p q
existe un vínculo económico entre el comerciante y el titular de la marca o que 
menoscaba seriamente la reputación de ésta;
– debe declarar que existe dicho motivo legítimo cuando el comerciante hayadebe declarar que existe dicho motivo legítimo cuando el comerciante haya 
eliminado, sin el consentimiento del titular de la marca que utiliza en la publicidad 
de sus actividades de reventa, la mención de esta marca de los productos fabricados 
y comercializados por dicho titular y haya sustituido esta mención por una etiquetay comercializados por dicho titular y haya sustituido esta mención por una etiqueta 
con el nombre del comerciante, disimulando así dicha marca, y
– debe considerar que no puede prohibirse a un comerciante especializado en la 
venta de productos de segunda mano de una marca ajena que use esta marca para 
anunciar al público actividades de reventa que incluyen, además de la venta de 
productos de segunda mano de dicha marca, la venta de otros productos de segunda 
mano, a menos que la reventa de estos otros productos, debido a su volumen, 
presentación o mala calidad, entrañe un riesgo de desvalorizar gravemente la imagen 
que el titular ha logrado crear en torno a su marca.que el titular ha logrado crear en torno a su marca.



SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)
de 22 de septiembre de 2011de 22 de septiembre de 2011
Interflora y Marks & Spencer



L tí l d b i t t l tid d l tit l dLos artículos …., deben interpretarse en el sentido de que el titular de una 
marca está facultado para prohibir que un competidor haga publicidad –a 
partir de una palabra clave idéntica a esa marca que el citado competidor p p q p
seleccionó en el marco de un servicio de referenciación en Internet sin el 
consentimiento del titular– de productos o servicios idénticos a aquéllos 

l l té i t d d di h d bpara los que la marca esté registrada, cuando dicho uso pueda menoscabar 
una de las funciones de la marca. Este uso:
– menoscaba la función de indicación del origen de la marca cuando la g
publicidad mostrada a partir de la palabra clave no permite o permite 
difícilmente al consumidor normalmente informado y razonablemente 
t t d t i i l d t i i d i d l iatento determinar si los productos o servicios designados por el anuncio 
proceden del titular de la marca o de una empresa vinculada 
económicamente a éste o si, por el contrario, proceden de un tercero;, p , p ;
– en el marco de un servicio de referenciación de las características del 
que se trata en el litigio principal, no menoscaba la función publicitaria de la 
marca, y;
– menoscaba la función de inversión de la marca si supone un obstáculo 
esencial para que dicho titular emplee su marca para adquirir o conservar p q p p q
una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una 
clientela fiel.



…deben interpretarse en el sentido de que el titular de una 
marca de renombre está facultado para prohibir que un 
competidor haga publicidad a partir de una palabra clave 
correspondiente a dicha marca que el mencionado competidor 
l ó l d d f óseleccionó en el marco de un servicio de referenciación en 

Internet sin el consentimiento del citado titular, cuando de ese 
d l tid bti i d bid t h d lmodo el competidor obtiene indebidamente provecho del 

carácter distintivo o de la notoriedad de la marca (parasitismo) 
o cuando dicha publicidad menoscaba su carácter distintivoo cuando dicha publicidad menoscaba su carácter distintivo 
(dilución) o su notoriedad (difuminación).
En particular una publicidad realizada a partir de esa palabraEn particular, una publicidad realizada a partir de esa palabra 
clave menoscaba el carácter distintivo de la marca de renombre 
(dilución) si contribuye a que dicha marca se desnaturalice(dilución), si contribuye a que dicha marca se desnaturalice 
transformándose en un término genérico.



En cambio, el titular de una marca de renombre no 
está facultado para prohibir, concretamente, 
publicidad mostrada por sus competidores a partir de 
palabras clave correspondientes a dicha marca y quepalabras 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 simplelos servicios del titular de ésta sin ofrecer una simple 
imitación de los productos o de los servicios del titular 
d di h i dil ióde dicha marca, sin causar una dilución o una 
difuminación y sin menoscabar por lo demás las 
funciones de la mencionada marca de renombre.



Procedimientos en:
‐Madrid
‐Alicante
‐Granada



STS 19/2/2016: infracción

STS 26/2/2016: no infracción



STS 19/2/2016: 
infracción
De la sentencia de Primera instancia (incluyendo erratas) En el presente casoDe la sentencia de Primera instancia (incluyendo erratas): En el presente caso 
observamos que los actos de infracción consistirían en dos grupos de 
actuaciones. En primer lugar en página web de la demandada 
www.hiplus.com se contienen expresiones tales como " Hiplus‐ Hombres MAS 
ALTOS. Zapatos con alzas para ser MAS ALTOS" y en la pagina 
www hiplus com/masaltos "Hiplus Hombres MASALTOS Zapatos con alzaswww.hiplus.com/masaltos  Hiplus‐ Hombres MASALTOS. Zapatos con alzas 
para ser MASALTOS". En segundo lugar se indica que la demandada utilizaría 
en el sistema de búsqueda Google los términos Más altos y masaltos, por lo 
tanto junto y separado como comandos de búsqueda. Tanto en el sistema 
Adwords o sistema de referenciacion de pago, como en mediante la inclusión 
en su código fuente para que permitir la identificación de la página en elen su código fuente para que permitir la identificación de la página en el 
sistema de búsqueda natura o seo.



STS 26/2/2016: no infracciónSTS 26/2/2016: no infracción
“Aumentar su altura de 7 cm |Aumentar su altura de 7 cm | 
bertulli‐zapatos.esp
zapatos con plantillas para 
aumentar la altura
www.bertulli‐zapatos.es”



I f ió f ióInfracción por confusión:

1 que aparezca la marca también en el anuncio en el link1.‐que aparezca la marca también en el anuncio, en el link.

2 ¿en el contenido de la página del demandado?2.‐ ¿en el contenido de la página del demandado?

3 ‐que no aparezca marca alguna en la página del demandado:3. que no aparezca marca alguna en la página del demandado: 
¿asociación?



Conclusión: 
infracción de marca si:
‐ hay confusión
‐ si interfiere sustancialmente con el uso de la marca 
para adquirir o preservar una reputación ( ¿?¿?)para adquirir o preservar una reputación ( ¿?¿?)
‐si menoscaba la reputación o el carácter distintivo
si se dedica a productos piratas‐ si se dedica a productos piratas

El tit l d l t d á t l dEl titular de la marca tendrá que soportar el uso de su 
marca si se limita a usarla como keyword para 
promocionar sus productos o servicios como una 
alternativa



Competencia desleal
actos de confusión e imitación: art 6 y 11‐actos de confusión e imitación: art 6 y 11
‐actos de aprovechamiento de la p
reputación ajena: art 12

d b li ió lá l lacto de obstaculización: cláusula general: 
art 4art 4



MUCHAS GRACIAS

Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)




