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RESUMEN

Los sitios Wzb de los establecimientos virtuales incluyen ciertos datos ocultos -
como los metatags y metanames- para el usuario que resultan determinantes para su
localizacién, por parte de este dltimo, en Internet. Aunque puede hacerse un yso
correcto de los mismos, en ocasiones, pueden recurrir a términos protegidos. De
hecho, no solo pueden plantearse problemas en este sentido, sino que también
pueden suscitarse en el imbito de los propios buscadores debido a la comercializacién
de determinadas palabras. Es el caso del popular servicio Google Adwords.

Palabras clave: Google Adwords; metanames; metatags; promocién; tienda
virtual.

ABSTRACT

The Web sites of the virtual shops include certain hidden data- like the metatags
and the metanames- for the user, and it results determinant for its localization in
Internet. Although it can be used in a correct way, sometimes it can be appealed to
protected terms. In fact, problems not only can appear in this sense, but they can
also arise in the environment of the browsers because of the merchandising of
certain words. It is the case of the popular service of Google Adwords.

Keywords: Google Adwords; metanames; metatags; promotion; virtual shop.

1. INTRODUCCION

Uno de los objetivos que las empresas que operan en Internet se plantean
viene determinado por el hecho de que el sitio Web adquiera la notoriedad sufi-
ciente para que reciba la mayor cantidad de visitas de potenciales clientes. Esta
"popularidad” en la Red guarda relacién directa con su visibilidad en buscadores
-entre otros, Accoona, Altavista, Amfibi, Ask Jeeves, Aurki, A9, Bing, Cercador,
Gennio, Google, Hakia, Hotbot, Ixquick, Jalgi, Lycos, Metacrawler, Noxtrum, Powerset,
Snap, Sol, Tabarca, Terra, Trobat, WebCrawle, Wikia Search, Wotbox y Yahoo- que,
dicho sea de paso, estin alcanzando un elevado protagonismo’.

' OTT, 8. (2008) "Die Entwicklung des Suchmaschinen - und Hyperlink-Rechts im Jahr 2007", WRP
pp- 393-413; OTT, S.(2009) "Die Entwicklung des Suchmaschinen- und Hyperlink-Reches im Jahr
2008", WRP pp. 351-372.
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Al adecuar el sitio We) a las exigencias de los buscadores, la clasificacion de
las paginas Wi de las empresas mejora. va que sus paginas seran indexadas con
mis rapidez. Todo ello redundara en una mayor visibilidad para los potenciales
consumidores v/o usuarios .

En la acrualid blemas en torno a novedosas modali-

dades publicitarias. estrechamente vinculadas con el posicionamiento en
buscadores, cuales son los merarazs. Como regla general, tales técnicas,
encuadrables dentro de la denominada optimizacion de los morores de busque-
da -Search Engine Optimization o marketing en buscadores -, constituyen practi-
cas licitas. Sin embargo, deben ser objeto de represion cuando, como a continua-
cién veremos, vulneren la normativa relativa a la propiedad intelectual.

Seguidamente, nos referiremos al uso de los metatags/metanames por parte de
los propios prestadores de servicios de la sociedad de la informacién en sus res-
pectivos sitios Wzh. A tal efecto, se analizara su concepto, clasificacion y la polé-
mica que sobre su posible cardcter distintivo se viene suscitando. Posteriormen-
te, aludiremos a uno de los servicios mds controvertidos, en la actualidad, sobre
este proceder, que es Google Adwords, que vende el uso de ciertas palabras clave -
que, en ocasiones, coinciden con marcas protegidas e, incluso, acompanadas de
términos como "copia”, "imitacién" o "falsificacion"- a los empresarios, que deter-
mina lo que se conoce como enlaces patrocinados.

2. EL USO DE METATAGS/METANAMES POR PARTE DE LAS
TIENDAS VIRTUALES EN SUS RESPECTIVOS SITIOS WEB

2.1. CONCEPTO DE METATAGS/METANAMES

Las paginas que componen la World Wide Web pueden ser vistas desde un
doble punto de vista. Por un lado, aquel conjunto de fotos, sonidos y textos que
aparecen proyectadas en el ordenador del usuario de Interner, al acceder a la
pagina Wb, y, por otro, su cddigo fuente, que corresponde a la programacién
que permite al ordenador interpretar como un hipertexto la informacién a la que

*LUNA GOMEZ, J. (2007) "Herramientas de markering: /palabras clave o posicionamiento en
buscadores?”, sk

rg + Venfas. num. 222 pp. 8-15.
3 SIROVICH. J. v DARIE. C.(2007) Optimizaciin del posicionamiento en buscadares con PHP, Anaya
Multimedia, Madrid.
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accede a través de la Red. Dicho cédigo fuente estd escrito en HTML -Hyper Text
Markup Langnage-, que consiste en una cantidad de érdenes construidas en un
lenguaje sencillo que normalmente aparece oculto a la vista del usuario -salvo
que el interesado decida visualizarlo mediante la opcién adecuada de su
navegadot-.

En otras palabras, mientras el usuario observa en su pantalla cierta informa-
cién, el verdadero contenido de la pagina Weh permanece invisible y es "com-
prendido” solo por el ordenador, a fin de configurar la informacién recibida como
un hipertexto. En este ultimo plano cobran sentido las denominadas
metaetiquetas. Estas tlrimas -popularmente denominadas metatags, metanames o
metalinks*-, aunque han sido definidas como palabras clave que se introducen en
un apartado especifico del cédigo fuente de un documento HTML para describir
su contenido’, su denominacién mds rigurosa seria la de etiquetas especiales de
HTML que se insertan al principio de cada pdgina, con el formato meta/name,
cuya utilidad estriba en recoger, en la propia pigina Web, determinados datos
fundamentales para permitir la indexacién adecuada de cada pagina en las ba-
ses de datos de los buscadores.

2.2. CLASIFICACION Y ALCANCE

Podemos hacer una doble clasificacion por lo que a las metaetiquetas respec-
ta’. En primer término, destacan las denominadas metaetiquetas descriptivas -
description metatags-, en las que se incluyen una breve descripcién del contenido
del sitio Web. De hecho, en numerosos programas de bisqueda de informacién

“TORRE DE SILVA y LOPEZ DE LETONA, J(2002) Internet, propiedad industrial y competencia
desteal, Centro de Estudios Politicos y Constitucionales, Madrid.

> RIBAS ALEJANDRO, X. (1999) "Marketing y publicidad en Internet", Revista Autocontrol de L
Publicidad, nam. 28; RIBAS ALEJANDRO, X. (2003) Aspectos Juridicos del Comercio Electrinico en
Internet, 27 edicién, Thomson Aranzadi, Navarra; TATO PLAZA, A. (2000) "Aspectos juridicos de
la publicidad en Internet", Revistz Autocontrol de la Publicidad, ntm. 42; TATO PLAZA, A.(2004)
"La publicidad de medicamentos dirigida a profesionales: principios generales", Revista Autocontrol de
la Publicidad, nm. 82; TATO PLAZA, A. (2004) "La publicidad en Internet”. En GONZALEZ
DELGADO, J.A. (Coord.), Responsa surisperitorum digestz, Vol. 5, Ediciones de la Universidad de
Salamanca, Salamanca, pp. 89-104; FERNANDO MAGARZO, M.R. (2004) "La utilizacion publi-
citaria de metatags y adwords: algunas notas en torno a la jurisprudencia reciente", Revista Aurocomsial
de la Publicidad, nam. 85; JOHNSON, J.H. y FRANCIS, D.A. (2008) "Reviewing the Past Year's
Top 10 Trademark Trends and an Analysis of Their Impact on 2008", Intellectual Property & Temning
Law Journal, Vol. 20, nam. 2, pp. 1-8.

170 ISSN: 0212-7237  Revista de Estudios Fcondmicos v Emprecarisles. Nesm 75, 380 my 477



El uso de marcas ajenas puralap

mocicn de tiendas virtuales: el caso de los metatag y metanames

en Interner aparece esa representacion en el listado de resultados. En segundo
lugar, las meraetiqueras clave -keyword metatags- consisten en una serie de pala-
bras clave que rf—ﬂen.u o identifican el contenido del sitio Weh. Conviene advertir
que la modalidad que, en la prictica, més dificultades plantea es la segunda -
metaetiquetas clave- v serd 2 la que nos referiremos. Asi, aunque aludamos a las
metaemquetas_ en general, debe precisarse que se tratard, en todo caso, de las
metaetiqueras clave.

Son utilizadas habirualmente, por algunos buscadores, para indexar y clasi-

ficar las paginas W25 en su base de datos y facilitar su posterior localizacién por

parte de los usuarios . Por este motivo, frecuentemente, los anunciantes utilizan

estos nombres, ocultos para los usuarios®, para dirigir la atencién de estos dlti-
mos hacia paginas de promocién de sus productos. Una de las razones que,
precisamente, llevan a un tercero a utilizar como metatag una marca ajena es la
de obtener visicas a su sitio Web, al aparecer en la lista de resultados en un puesto
anterior o posterior al titular de la marca, pero, en todo caso, en un lugar cerca-
no al enlace generado hacia el sitio Web del titular de esta ultima. Este resultado
se garantizasiel 5'_;: o empleado es idéntico al protegido. No obstante, debemos
considerar que si el signo utilizado como metaetiqueta es tan sélo similar puede

& ATIMOHAMMADIL D.(2003) "Mera-tag: a means to control the process of Web indexing", On-
1ol 27, nim. 4, pp. 238-242; HEDDEN, H. (2007) Indexing specialties: Web
sites. I o Todey, Iz, p. 19 KING, A.B. (2008) Website aptimization, O'Reilly Media, Inc., p.
23; DAVIS, H e I'W \O\" D. (2009) Google Advertising Tools: Cashing in with AdSense and
Aoju_*ﬂu (J m %[:..-_._. inc., p. 9 L

"GARCIA V ]{D AL, A. (2002) Derecho de marcas e Internet, Tirant lo Blanch,

Valencia: GARCIA VIDAL, A. (2004) "La problemarica de los enlaces en Internet". En MORO

line Informaszon B

ALMARAZ. M 1+ APARICIO VAQUERQ, J.P. y BATUECAS CA_LETRIO, A. (Coords.),
Auntores. oo i electrinico, Colex y Caja Duero, Madrid, pp. 347-378; SAMPOL
PUCURRT )" Adminiscracién Electronica”, En DE FUENTES BARDAJI, J. (Dir) y

PERENA PINEDQ. L (Coord.), Manual de Derecho Administrativo Sancionador, Thomson Aranzadi
lavarra, pp. 1793-1776; BUSTO LAGO, M. (2007) "La responsabilidad
civil de los prese servicios de la sociedad de la informacién”. En REGLERO CAMPOS, LF.
(Coord.), Tratads 4, rizhilidad civil, Thomson Aranzadi, Navarra, pp. 2010-2118.

S GARCIA VIDAL. A. (2002) Derecho de marcas e Interner, Tirant lo Blanch, Valencia; ROSSI, J.D.
(2002) "Prorection for rrademarks owners: The ultimate system of regulating search engine results”,
Santa Clara L. Revien, Vol. 42, mim. 295, pp. 347-354; NUPP, R. (2003) "Concurrent Use of
Trademarks on che Incernet: Reconciling the Concept of Geographically Delimited Trademarks with
the Reality of the Internet', Obia State Law Journal, Vol. 64, nim. 617-667; ORTEGA DiAZ,J.F.
(2006) Los enlaces en Internet. Propiedad intelectual e industvial y vesponsabitidad de los prestadores,
Thomson Aranzadi, Navarra.

y Ministericde J
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acontecer que el buscador sitte el enlace en una posicién, en exceso, alejada.

Entre la variedad de términos que podrin emplearse como metatag, destacan
los elementos nominativos de marcas protegidas, frecuentemente marcas de re-
nombre, que siendo introducidas, con cierta habitualidad, por los usuarios en
los buscadores de informacién, les permita obtener un mayor niimero de visitas.
Como es sabido, no existe un concepto legal de marca renombrada, con la Gnica
excepci6n del art. 8.3 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas -"cuando
la marca o nombre comercial sean conocidos por el publico en general, se consi-
deraran que los mismos son renombrados"-, debiéndose entender por aquélla, de
acuerdo con cierto sector doctrinal’®, la que es conocida por el ptiblico en general.
En relacién a esta sugerente cuestién debe realizarse una salvedad, dado que en
las marcas de renombre no se aplica el principio de especialidad y gozan de una
proteccién reforzada. En tales casos, la salvaguardia va mds alld de la funcién
tipica de las marcas, y se protege el aprovechamiento indebido del renombre de
la marca, el menoscabo del renombre de la marca y el aprovechamiento indebi-
do y deterioro del caricter distintivo de la marca.

Vinculada, en este sentido, a la significativa labor que las marcas o signos
distintivos ajenos utilizados como metaetiquetas desempefian, en materia de
posicionamiento en buscadores, debemos valorar la importancia de dos efectos
directamente relacionados. En efecto, si el titular del sitio Wz, como consecuen-
cia del recurso a determinados metatags, recibe un elevado nimero de visitas,
por un lado, existirin mds probabilidades de vender los productos o servicios
ofertados y, por otro, podra obtener mds ingresos publicitarios, pues, si los empre-
sarios son conscientes de que las visitas al sitio Wéb en cuestidn son muy frecuentes
¥, en su caso, prolongadas, el titular del mismo, podra exigir a los potenciales
anunciantes cantidades mds elevadas que, naturalmente, de no ser asi'°.

En la practica, existen sitios Wé/ que no ofrecen productos ni servicios, en los

? GONZALEZ-BUENO CATALAN DE OCON, C. (2003) "Concepto de marca”. En GONZA-
LEZ-BUENO CATALAN DE OCON, C.{Coord.), Comentarios & la Ley y al Reglamento de Marcas,
Thomson Civitas, Madrid; LLOBREGAT HURTADO, M.L. (2007) Teras de propiedad industrial,
La Ley, Madrid, p. 90.

" MOYER, S. (1999) "Frustrating The Internet Consumer And The Purposes Venid Trademark Law:
The Unauthorized Use of Trademarks As Metatags", American Intellectual Property Law Assaciation
Quarterly Jowrnal, Vol. 27, nim. 4, pp. 335-368; LEIBLE, 8. {2006/2007) "Suchmaschinenmanipulation
durch unsichtbare Kennzeichen im Quelltext von Webseiten - kennzeichen und wettbewerbsrechtliche

Zulissigkeit", http://www.old uni-bayreuth de/departments/rw/lehrsruchle/zrd/content/downloads/
seminararbeiten/seminar ws06_07/schuba.pdf.
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en Internet aparece esa representacion en el listado de resultados. En segundo
lugar, las metaetiquetas clave -keyword metaiags- consisten en una serie de pala-
bras clave que reflejan o identifican el contenido del sitio Web. Conviene advertir
que la modalidad que, en la practica, mas dificultades plantea es la segunda -
metaetiquetas clave- y serd a la que nos referiremos. Asi, aunque aludamos a las
metaetiquetas, en general, debe precisarse que se tratard, en todo caso, de las
metaetiquetas clave.

Son utilizadas habitualmente, por algunos buscadores, para indexar y clasi-
ficar las paginas Web en su base de datos y facilitar su posterior localizacién por
parte de los usuarios’. Por este motivo, frecuentemente, los anunciantes utilizan
estos nombres, ocultos para los usuarios®, para dirigir la atencién de estos ulti-
mos hacia paginas de promocién de sus productos. Una de las razones que,
precisamente, llevan a un tercero a utilizar como metatag una marca ajena es la
de obtener visitas a su sitio Wéb, al aparecer en la lista de resultados en un puesto
anterior o posterior al titular de la marca, pero, en todo caso, en un lugar cerca-
no al enlace generado hacia el sitio Web del titular de esta tltima. Este resultado
se garantiza si el signo empleado es idéntico al protegido. No obstante, debemos
considerar que si el signo utilizado como metaetiqueta es tan sélo similar puede

¢ ALIMOHAMMADI, D. (2003) "Meta-tag: a means to control the process of Web indexing", On-
line Information Review, Vol. 27, nam. 4, pp. 238-242; HEDDEN, H. (2007) Indexing specialties: Web
sites, Information Todey, Inc., p. 19; KING, A.B. (2008) Website aptimization, O'Reilly Media, Inc., p.
23; DAVIS, H. e IWANOW, D. (2009) Google Advertising Tools: Cashing in with AdSense and
AdWerds, O'Reilly Media, Inc., p. 97.

" GARCIA VIDAL, A. (2002) Derecho de marcas ¢ Internet, Tirant lo Blanch,
Valencia; GARCIA VIDAL, A. (2004) "La problemdtica de los enlaces en Internet". En MORO
ALMARAZ, M.]. (Dir.) y APARICIO VAQUERO, J.P. y BATUECAS CALETRiO, A. (Coords.),
Astores, consumidores y comercio electrinico, Colex y Caja Duero, Madrid, pp. 347-378; SAMPOL
PUCURRULL, M. (2005) "Administracién Electrénica”. En DE FUENTES BARDAJI, J. (Dir.) y
PERENA PINEDQ, 1. (Coord.), Manual de Derecho Administrativo Sancionador, Thomson Aranzadi
y Ministerio de Justicia, Navarra, pp. 1753-1776; BUSTO LAGO, M. (2007) "La responsabilidad
civil de los prestadores de servicios de la sociedad de la informacién". En REGLERO CAMPOS, L.E
(Coord.), Tratads de vesponsabilidad civil, Thomson Aranzadi, Navarra, pp. 2016-2118.

8 GARCIA VIDAL, A. (2002) Derecho de marcas e Interner, Tirant lo Blanch, Valencia; ROSSL, J.D.
(2002) "Protection for crademarks owners: The ultimate system of regulating search engine results",
Santa Clara L. Review, Vol. 42, mim. 295, pp. 347-354; NUPP, R. (2003) "Concurrent Use of
Trademarks on the [nternet: Reconciling the Concept of Geographically Delimited Trademarks with
the Reality of the Internet”, Obio State Law Journal, Vol. 64, nim. 617-667; ORTEGA DIAZ, JE
(2006) Las enlaces en Internet. Propicdad intelectual e industrial y vesponsabilidad de los prestadores,
Thomson Aranzadi, Navarra.
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que la utilizacién de la metaetiqueta responde a la finalidad de captar un eleva-
do ntimero de usuarios v, de este modo, registrar la mayor cantidad posible de
visitas. Sin embargo, debemos prestar atencién al hecho de que, en ciertas oca-
siones, se obtendran ingresos publicitarios''. En el supuesto que enunciamos, el
elemento denominativo de la marca, que supone el metatag, no se emplea, a
juicio de un sector de la doctrina, con una finalidad distintiva, por lo que, al no
usarse como marca, segun tal postura, no vulnera el derecho exclusivo de su
titular'?, si bien la persona que hace uso de la metaetiqueta se estd beneficiando,
de una u otra forma, del esfuerzo ajeno. Evidentemente, lo habitual, en materia
de comercio electrénico, sera que el sitio Web si oferte productos o servicios.

2.3.EL CARACTER DISTINTIVO DE LA MARCA AJENA EMPLEADA
COMO METATAG

En la medida en que la utilizacién de esas palabras clave constituye una
forma de comunicacién destinada a promocionar, directa o indirectamente, bie-
nes, servicios, o la imagen de una empresa, tales mensajes encajarian, sin mayor
problema, en el concepto legal de publicidad recogido en el art. 2 de la Ley 34/
1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad"®. A efectos de su calificacién
legal como publicidad, resulta trivial el hecho de que tales palabras o mensajes
no sean perceptibles por el usuario, ya que, aunque permanezcan ocultos, des-
empefian la funcién inherente a todo mensaje publicitario, que no es otra que la
promocién de bienes, servicios o la imagen de una empresa*. Procede, en este

"W EAST, R. (2003) The effect of advertising and display: assessing the evidence, Kluwer Academic Press,
Boston, p. 85.

2 MARTIN SEPULVEDA, M. (2004) "La infraccién de los derechos de marca en Internet: Metatag,
Keywords e Hipervinculos", Revista Avanzadi de Derecha y Nuevas Teenologias, nam. 5, pp. 159-180.
'3 SANTAELLA LOPEZ, M. (1989) E/ nuevs Derecho de la Publicidad, Civitas, Madrid; TATO
PLAZA, A. (1996) La publicidad comparativa, Marcial Pons, Madrid; TATO PLAZA, A. (2000)
"Aspectos juridicos de la publicidad en Internet", Revisia Antocontyol de lu Publicidud, nim. 42;
TATO PLAZA, A.(2001)"Aspectos juridicos de la publicidad y de las comunicaciones comerciales
en Internet”. En GOMEZ SEGADE, J.A. (Dir.), Comercio Electsinico en Interner, Marcial Pons, Ma-
drid, pp. 187-223; FERNANDO MAGARZO, M.R. (2001) "Concepto de publicidad y publicidad
engafiosa en Internet", Revista de la Contvatacion Electrinica, mam. 21, pp. 17-23.

4 PEYRON, L. (1998) "I metatags di Internet como mezzo di contraffazione del marchio e di
publicit4 nasconta: un caso statunitense”, Giw: Iz., pp. 739-735; MENKE, B. (1999) "Die Verwendung
fremder Kennzeichen in Meta-Tags: Ein Fall fiir das Kennzeichen und/oder das Wettbewerbsrecht?",
Wetthewerb in Recht und Praxis, pp. 982-990.
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sentido, poner de relieve la polémica doctrinal suscitada a propésito del caricter,
distintivo 0 no, de la marca ajena empleada como metatag.

Asi, un sector de la doctrina® se muestra en contra del posible caricter distin-
tivo de la marca ajena utilizada como metaetiqueta, ya que, a su juicio, ésta no
tiene como finalidad la distincién de productos o servicios en el trafico econémi-
co, sino unicamente conseguir que el recurso que examinamos sea localizado por
los buscadores, cuando se introduzca la marca en cuestién, siendo, de este modo,
ofrecida su direccién a los usuarios. El argumento, en este sentido, determinante
para negar el cardcter distintivo de las metaetiquetas es que no son perceptibles
por los usuarios de Internet.

Por el contrario, segin otra postura doctrinal'®, debe reconocerse el caricter
distintivo de las metaetiquetas, pues, aunque la marca contenida en la
metaetiqueta no es visible, sus efectos si lo son cuando se efecttia una bisqueda.

Podemos, de acuerdo con cierta postura doctrinal'’, concluir que, @ prior, no
es posible, ni conveniente, decantarse, de forma genérica, por ninguna de las dos
posturas esgrimidas. En realidad, parece que nos enfrentamos a una cuestién a
dilucidar en cada caso concreto™. Dicho de otra forma, para poder determinar si

Y KUR, A. (1998) "Internet und kennzeichenrecht", En LOEWENHEIM/KOCH, E.A. Prasxis des
On-line Recht, Weinheim, Wiley-VCH, pp. 325-373; KUR, A. (2000) "Metatags pauschale Verurteilung
oder differenziende Betrachrung? Zugleich eine Stellungnahme zur "kennzeichenmibigen benutzung”
im Lichte der EuGH-Rechts-prechung", Computer und Recht, pp. 448-454; MASSAGUER FUEN-
TES, J. (1998) "Conflictos de Marcas en Internet", Revista General del Derechs, mam. 648, pp. 11107-
11142; KOTTHOFE, J. (1999) "Fremde Kennzeichen in Mera-tags: Marken und Wettbewerbsrecht”,
K&R, pp. 157-161; VARANIDEK, B. (2000) "Treferlisten von Suchmaschinen im Internet als
Werbeplatz fiir Wettbewerber. Zugleich ein Beitrag zum Erfordernis des Kennzeichenmibigen
Gebrauchs nach neuern Markenrecht", GRUR, ndm. 4, pp. 279-285; MIGUEL ASENSIO, PA.
(2002) Derecho Privado de Internet, Civitas, Madrid.

' CHONG, 8. (1998) "Internet Metatags and Trade Mark Issues”, EIPR, Vol. 20, niim. 7, Julio, pp.
275-277; TOSL E. y TOSI, T. (1998) "Le responsabilita civili". Bn I problemi giuridici di Internes,
Daile-commerce all e-business, Giuffre, Milan; KAMINER, M.A. (1999) "The limitations of trademark
law in addressing trademark keyword banners", Suntz Clara Computer & High Technology Law Journal,
Vol. 35, niim. 16, Noviembre, pp. 35-62; MENKE, B. (1999) "Die Verwendung fremder Kennzeichen
in Meta-Tags: Ein Fall fiir das Kennzeichen und/oder das Wettbewerbsrecht?", Wertherwerh i1 Recht
#nd Praxis, pp. 982-990; MACQUAIG, D. (2000) "Halve the baby: An obvius solution to the
troubling use of trademarks as mevatags”, Jobn Marshail Jonrnal of Computer and Information Law, Vol.
18, mim. 643, pp. 643-688; BLAVIN, J.H. y COHEN, L.G. (2002) "Gore, Gibson and Goldsmith:
The Evolution of Internet Metaphors in Law and Commentary", Harvard Journal of Law and Technology,
Vol. 16, nam. 1, pp. 265-283.

Y7 GARCIA VIDAL, A. (2002) Derecho de marcas e Internet, Tirant lo Blanch, Valencia.
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la metaetiqueta se usa con caricter distintivo o no, habrd que tener en cuenta
cémo la perciben los usuarios de Internet, ya que un signo se utiliza como marca
cuando el publico puede pensar que con aquél se informa sobre la procedencia
del producto o servicio en cuestién. Es por ello que, en algunos supuestos, los
potenciales consumidores y/o usuarios entenderan que la metaetiqueta en cues-
tién distinguird los bienes o servicios ofrecidos en el sitio Web, mientras que, en
otros, acontecera lo contrario.

En principio, la utilizacién de metatags con fines publicitarios es perfectamen-
te licita. En efecto, no existen obstaculos legales que impidan el uso como pala-
bras clave, para identificar o definir una pagina Web, de cualesquiera términos
comunes que guarden una relacién directa con el contenido de la pagina W/ a
la que se refieren. Ni tan siquiera en aquellos casos en los que se lleva a cabo la
practica denominada word stuffing -u ocultacién de palabras-, consistente en in-
troducir como metaetiqueta, de forma reiterada, una palabra que,
previsiblemente, introducird el usuario en el buscador, con el fin de conseguir
que éste ultimo presente la pagina en cuestidn entre los primeros resultados de
busqueda®.

Una prictica, en principio, licita, que acabamos de enunciar, estd vinculada
con los sitios Web que distribuyen productos que estdn distinguidos por marcas
que pertenecen a terceros. Podria plantearse la duda de si los titulares de tales
sitios Wzb pueden emplear, como metatag, las marcas de los productos que distri-
buyen. Asi, podria afirmarse, de acuerdo con la doctrina que se ha ocupado
sobre el particular®, que, como regla general, los distribuidores pueden hacer
uso, como metaetiqueta, de la marca ajena de los productos, salvo que el titular

'8 En sentido similar, se pronuncia el Tribunal de Justicia de la Unién Europea, en la sentencia de 8 de
julio de 2010, en la que Partakabin demandé a su competidora Primakabin por comprar su nombre
como palabra clave.

19 VIEFHUES, M. (1999} "Internet und Kennzeichenrecht: Meta-Tags", MMR, pp. 336-341; DEL-
TA, G.B. y MATSUURA, J.H. (2002) Law of the Internet, Aspen Publishers On-line, Nueva York;
RUFF, A. (2002) DemainLaw: der Rechtsschutz von Domain-Namen im Internet, Springer, p. 178;
HEIDINGER, R. vy WIEBE, A. (2004) Internetrecht: zivilvechtliche Rabmenbedingungen des
elektronischer Geschéftsverkehrs, Springer, p. 49.

0 KOCHINKE, C. v TRONDLE, R. (1999) "Links, Frames und Meta-Tags. Urheber - Und
markenrechtliche Implikationem im Internet", Computer unnd Recht, Vol. 15, nim. 3, pp. 190-197;
ORTEGA DIAZ, J.E. (2006) Los enlaces en Internet. Propiedad intelectnal e industrial y responsabilidad
de los prestadores, Thomson Aranzadi, Navarra.
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de la marca prohiba, de manera expresa, que el tercero utilice su signo distintivo
a modo de metaetiqueta. Cuestién muy diferente seria el supuesto de que los
productos distribuidos fueran falsificaciones.

Cabe referirse al caso de que el anunciante comercialice en el sitio Wb pro-
ductos de segunda mano y utilice como metaetiqueta la marca de los productos
comercializados. En tal supuesto, el titular de la marca no podri prohibir tal
extremo, salvo que exista un motivo legitimo, en el sentido del art. 7.2 de la
Directiva 89/104, que justifique que dicho titular se oponga a esa
comercializacién, como un uso de dicho signo que haga pensar que existe un
vinculo comercial entre el comerciante y el titular de la marca, o un uso que
menoscabe seriamente la reputacién de la marca. Este tltimo podria acontecer,
por ejemplo, si el anunciante, ademds de la venta de productos de segunda
mano de dicha marca, comercializara otros productos usados que, por razén de
su volumen, presentacién o mala calidad, entrafie un riesgo de desvalorizar gra-
vemente la imagen que el titular ha logrado crear en torno a su marca.

Un supuesto, en cierta medida, espinoso o delicado vendria representado por
el hecho de que el distribuidor minorista de productos o recambios para bienes
de diversas marcas utilizase como meratag, de forma desproporcionada, una mar-
ca ajena renombrada de productos que supongan una pequeia parte del total
que distribuye. A juicio de la doctrina que se ha ocupado sobre el particular®,
estaria teniendo lugar un uso contrario, en todo caso, a los principios de la leal
competencia, pues, entre Otros aspectos, Nos Ncontramos ante un acto de apro-
vechamiento de la reputacion ajena. Debemos precisar que, en el supuesto con-
creto que planteamos, no existe uso de la metaetiqueta a titulo distintivo, por lo
que no cabria hablar de lesion del derecho de marca, aunque, como el uso des-
criptivo de la marca ajena es desleal, podran interponerse las acciones derivadas
del derecho de competencia desleal.

Sin embargo, existen otras practicas publicitarias relacionadas con el uso de
metaetiqueta que si plantean diversos problemas legales. Asi acontece con la
utilizacién como metatag de palabras que nada tienen que ver con el contenido
de la pagina Web a la que designan ni con los productos o servicios que en la
misma se promocionan®’. En este sentido, podran causarse dos perjuicios de im-

2L GARCIA VIDAL, A. (2002) Derecho de marcase I nternet, Tirant lo Blanch, Valencia.

*?SIERRA LOPEZ, M. V. (2003) Andlisis Juridico-penal de la publicidad engafiosa en Internet, Tirant lo
Blanch, Valencia.
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portancia. Por un lado, el empleo de una marca ajena como metaetiqueta puede
perjudicar el renombre de la marca si en el sitio Wb se ofrecen bienes o servicios
de baja calidad o, en su caso, publicita contenidos desagradables -asi, por ejem-
plo, un sitio Web de contenido pornografico utiliza como metaetiqueta una mar-
ca registrada para productos infantiles-. Por otro, puede lesionarse, de manera
importante, el cardcter distintivo de la marca, pues, por ejemplo, en materia de
posicionamiento en buscadores, en el listado o resultado constardn sitios Web
que no tengan absolutamente nada que ver con los productos o servicios distin-
guidos con la marca, disminuyendo, de este modo, la capacidad del signo dis-
tintivo para establecer la asociacién entre éste y su titular.

Tal practica debe ser calificada como acto de engafio y, en consecuencia, ilicita,
en la medida en que, en estos supuestos, los mesatags consiguen dirigir la aten-
cién del usuario hacia una determinada pagina Wb, gracias a la atribucién a la
misma de caracteristicas o contenidos que no se corresponden con la realidad® e,
incluso, representar un acto de competencia desleal®.

Otra técnica reprochable, en el dmbito de la utilizacién publicitaria de la
metaetiqueta, es el empleo como tales de marcas u otros signos distintivos regis-
trados ajenos, sin la correspondiente autorizacion para distinguir productos o
servicios idénticos. Tal comportamiento resulta contrario a las normas de correc-
cién y buenos usos mercantiles. Esta utilizacién vulnera el art. 34.1 de la Ley de
Marcas que dispone que "el titular de la marca registrada podréa prohibir que los
terceros, sin su consentimiento, utilicen en el trifico econdémico: a) cualquier
signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los
que la marca esté registrada’.

Asimismo, debe advertirse que el apartado 3.e) del citado precepto de la
mencionada Ley sefiala, de forma expresa, que el titular de la marca registrada
podra prohibir, en especial, el uso del signo distintivo registrado en redes de
comunicacién telematicas y como nombre de dominio, contemplando, de este
modo, el legislador la posibilidad de violacién de los derechos del titular me-
diante el uso de la marca en Internet », en vircud del empleo de marcas ajenas en

“ TATO PLAZA, A. (2001) "Aspectos juridicos de la publicidad y de las comunicaciones comerciales
en Internet". En GOMEZ SEGADE, J.A. (Dir.), Comercio Electrinico en Internet, Marcial Pons, Ma-
drid, pp. 187-223.

e LOBATO, M. (2007) Comentario a la Ley de Marcas, 2* edicién, Thomson Civitas, Navarra,

¥ CASADO y CAYETANA BORREGO, A. (2003) "Derechos conferidos por la marca”. En GON-

ZALEZ BUENO, C. (Coord.), Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas, Thomson Civitas,
Madrid, pp. 349-361.
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dicho medio, e, incluso, a través de la propia pagina Web, lenguajes codificados
-metataggins-, ocultacion de palabras -word sttufing-, contratos publicitarios con
los buscadores, enlaces -/inks-, banners y enmarcados ~framings-*°. Sin embargo,
deberia ser indiferente que la utilizaciéon de la marca, de forma ilicita, tenga
lugar en un contexto real o virtual?’.

En la medida en que el empleo de una marca como metaetiqueta puede ser
calificado como "uso del signo distintivo en Red de comunicacién telemdtica”,
nada obsta para calificar como ilicita la utilizacién de una marca como metatag
sin la autorizacién de su legitimo titular®®,

Consideramos que las metaetiquetas, que necesariamente cumplan una fun-
ci6én distintiva, vulnerarin el derecho de marcas, de acuerdo con lo establecido
en el art. 34.2 de la Ley de Marcas, cuando concurran tres requisitos: 1) la
metaetiqueta desempefie esta funcién distintiva en el trafico econémico virtual;
2) ésta se identifique con el elemento denominativo de una marca o nombre
comercial cuya titularidad sea ostentada por un tercero; 3) los productos o servi-
cios distinguidos por la misma sean idénticos o similares a los diferenciados por
el signo cuya titularidad ostenta un tercero”. No debemos perder de vista, de

26 MARTINEZ SANZ, F.(2002) "Nombre comercial, denominacién de personas juridicas y nombres
de dominio". En ALONSO ESPINOSA, FJ. (Coord.), EL nueva Derecho de Marcas. Ley 7/2001, de 7
de diciembre, de Marcas, Comares, Granada, pp. 127-151; FERNANDEZ-NOVOA, C. (2004)
Tratady sobre Devecho de Marcas, 2* edicién, Marcial Pons, Madrid-Barcelona.

7 GALAN CORONA, E. (2003) "Derechos conferidos por la marca". En BERCOVITZ RODRI-
GUEZ-CANO, A. y GARCIA-CRUCES GONZALEZ, J.A. (Dirs.), Consentarios a la Ley de Marcas,
Thomson Aranzadi, Navarra, pp. 493-526.

*8 JANE POSNER, R. (2000) "Manipulative Metatagging, Search Engine Baiting and Initial Interest
Confusion", Columbia Journal of Law and. Social Problems, nim. 33, pp. 439-448; GARCIA VIDAL,
A.(2001) "Signos distintivos, metatags y Keyword banners", Acualidad Civil, nim. 2, pp. 737-764;
GARCIA VIDAL, A. (2002) Derecho de marcas e Internet, Tirant lo Blanch, Valencia; GARCIA
VIDAL, A. (2003) "Metatags, Keyword Banners und Kennzeichenrechte unter besonderer
Beriicksichtigung des spanischen Rechts", Gewerblicher Rechtsschutz und Urbeberrecht- Internacionales
Teil (GRUR Ins), Vol. 4, Abril, pp. 312-323; CERVELLO GRANDE, J.M. y FERNANDEZ, L].
{2003) "Propiedad industrial ¢ intelectual y publicidad en Internet”. En MATEU DE ROS CEREZO,
R. y LOPEZ-MONIS GALLEGO, M. (Coords.), Derecho de Internet. La Ley de Servicios de la Sociedad
de Lz Informacion y de Comercia Electrinics, Thomson Aranzadi, Navarra, pp. 555-588; SKRIBE, A.
(2003) Westhewerbsrechtliche Aspekte von Links im World Wide Web, Zulissigkeit und Haftung, Wien;
LOPEZ-TARRUELLA MARTINEZ, A. (2008) Litigios transfronterizos sobre derechas de propiedad
incdustrial ¢ intelectnal, Dykinson, Madrid, p. 116.

¥ ORTEGA DIAZ, J.E. (2006) Los enlaces en Internet. Propicdad intelectual e industrial y responsabili-
dad de los prestadores, Thomson Aranzadi, Navarra.
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acuerdo con la doctrina mds autorizada®

, un aspecto clave y es que, como es
sabido, los signos distintivos de la empresa tienen como finalidad u objeto per-
mitir la actuacién competitiva en el mercado, al facilitar la relacién entre la
empresa y su clientela. Por ello, resulta muy relevante que tales signos no den
lugar, en modo alguno, a un riesgo de confusién con otros signos prioritarios™,

De hecho, como bien determinan ciertos autores®, la marca, entre todos los
signos distintivos, es el mas caracteristico, ya que es el mds especificamente deri-
vado de la actividad del empresario. La marca, ademas de comunicar determi-
nados contenidos sobre el producto distinguido y, en concreto, su nivel cualitati-
vo, garantiza la veracidad de toda la informacién suministrada. De este modo,
los consumidores pueden depositar su confianza en ella y, por tanto, ampliar la
informacién transmitida a todos los productos que aparezcan diferenciados con
un mismo signo, pues constituye una especie de presuncion sxris tantum de tales
extremos productivos v, en particular, de dicha calidad®.

Existen dos prohibiciones en relacién a la marca, en linea con lo expuesto,
que conviene enunciar. Por un lado, no se permite el registro de marcas o nom-
bres comerciales que, teniendo en cuenta los productos, servicios o actividades a
los que se aplican, puedan inducir a confusién con otras marcas o nombres co-
merciales previamente registrados. Por otro, también se prohibe que una marca
o nombre comercial posterior dé lugar a un riesgo de confusién indirecta, al

*BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A. (2002) "Denominaciones sociales, signos distintivos de
la empresa y nombres de dominio". En Libro Homenage o Fernando Sinchez Calera: Devech de Sociedu-
des, Vol. 1, Mc Graw Hill, Madrid, pp. 3-23.

*! En el supuesto de que sea aplicable la norma contenida en el articulo 5.1.b), de la Directiva 89/104,
corresponderd al érgano jurisdiccional nacional concluir que existe un riesgo de confusion cuando se
muestre a los internautas, a partir de una palabra clave similar a una marca, un anuncio de un tercero
que no permita o apenas posibilite al internauta, normalmente informado y razonablemente atento,
determinar silos productos o servicios que se anuncian proceden del titular de la marca o de una
empresa cconémicamente vinculada a éste o si, por el contrario, proceden de un tercero.

32 RUIZ DE VELASCO y DEL VALLE, A. (2007) Manzua! de Derecho Mercantil, 3* edicién, Publi-
caciones de la Universidad Pontificia de Comillas, Madrid.

¥ FERNANDEZ NOVOA, C. (1978) "Las funciones de la marca", Actas de Derecho Industrial y
Derecho de Autor, nam. 5, pp. 33 y sigs.; FERNANDEZ NOVOA, C. (1984) Fundamentos de Derecho
de marcas, Montecovo, Madrid, pp. 44 y sigs.; MARTINEZ GUTIERREZ, A. (2002) La marca
engaiiosa, Civitas, Madrid; GARCIA VIDAL, A. (2005) "Los derechos de propiedad industrial (II)".
En BOTANA AGRA, M. HERNANDEZ RODRIGUEZ, E. y GARCIA VIDAL, A. Lecciones de
Derechy Mercantil I, Santiago de Compostela, pp. 167-192.
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crear ua sesgo de asociacion con otros signos previamente protegidos, en el

sentido de inducir a la clientela a pensar que los productos, servicios o activida-
ces distinguidos por los signos enfrentados tienen, en todo caso, un origen co-

cado y que, como consecuencia, su proteccion trata de impedir que otros signos
posteriores, registrados o no, puedan inducir a confusién al piblico o puedan
aprovecharse de la notoriedad o reputacion del signo anterior.

3. PARTICULARIDADES DE GOOGLE ADWORDS

Una modalidad de publicidad, que estd adquiriendo una importancia cre-
ciente (de hecho, es, para el usuario, de cardcter menos intrusivo que otras), es la
que tiene lugar a través de los estdndares publicitarios dependientes de palabras
clave -lo que, entre otras denominaciones, se ha dado en llamar enlaces patroci-
nados-. En tales supuestos, el titular de la pagina Wb realiza un contrato con el
anunciante, de manera que en el sitio Web del buscador constaran los banners del
anunciante cuando el usuario de aquél solicite la busqueda de una determinada
palabra.

Entre las diversas opciones que, a este respecto, existen en el mercado, desta-
ca la ofrecida por Google, denominada Adwords, sin perjuicio de que hay otros
servicios similares ofertados por diversos buscadores -como el de Yzhoo o
Microsoft. Msn-. Cuando un usuario introduce en el buscador una palabra clave
adquirida por una empresa, junto a la lista de resultados naturales -o resultados
organicos 0 no patrocinados- de tal bisqueda, aparece insertado un recuadro
publicitario con un enlace a la pagina Wéb del anunciante que adquirié tal
palabra clave, bajo el encabezamiento "enlace patrocinado"**. Conviene apuntar
que el motor de buasqueda da lugar a los resultados naturales de una forma
neutral, basada en la pertinencia de los términos de busqueda. Inicialmente,
para generar resultados naturales, los buscadores dependian de los meratags -que
previamente analizamos-. En todo caso, la relevancia de estas Gltimas ha dismi-

* Alhilo de cuanto analizamos, debe advertirse que, segiin AULETTA, K. (2008) "The Search Party:
Google squares off with its Capitol Hill critics”, en The New Yorker, 14 de enero de 2008, en el caso
concreto de Goggle, cada afio se efectdan mis de 400 billones de bisquedas. La mitad de las mismas se
realiza con el objetivo de bien adquirir ciertos productos y/o servicios bien acometer comparaciones

entre los mismos.
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nuido debido, en gran parte, a los algoritmos de busqueda modernos®. A dife-
rencia de los resultados naturales, los enlaces patrocinados aparecen porque los
anunciantes han abonado una cantidad pecuniaria al mortor de busqueda para
que sus enlaces figuren cuando el usuario escriba ciertos términos de bisqueda -
que serdn las palabras clave contraradas-.

Los enlaces patrocinados podran figurar en la parte derecha de la pantalla -
Side-Ad-, junto 2 los resultados naturales de la biisqueda, o en la parte superior
-1op-Ad- o, dicho de orra manera, sobre los propios resultados naturales. Cabe
manifestar que, en el caso de Guogle, el enlace patrocinado™ se acompaifia de un
breve mensaje comercial que es confeccionado e insertado en el sistema por el
anunciante que contrata el servicio que comentamos con el buscador.

El anunciante abona una determinada cantidad por el servicio de almacena-
miento v posterior puesta a disposicién cada vez que un usuario acceda a un
enlace parrocinado. Google calcula el importe segin el precio maximo por ¢/ic que
el anunciante se compromete a pagar al contratar el servicio y del namero de
ocasiones que los usuarios cliquean sobre el citado enlace. El popular buscador
permite usar sin limite este servicio a todos los potenciales anunciantes interesa-
dos. Ahora bien, el orden de aparicién de los enlaces patrocinados obedece a
diversos criterios cual, entre otros, son: el precio maximo que cada anunciante se
ha comprometido a abonar -pay-per-click-; el numero de veces que los enlaces son
cliqueados por los internautas; y, finalmente, la calidad que Google atribuye al
enlace en cuestion®’.

Es relevante especificar que el sistema que analizamos funciona de manera
automatica, dado que son los propios anunciantes los que seleccionan las pala-
bras clave, redactan el contenido del mensaje comercial e insertan el /ink
promocional a su sitio Web.

A priori, nada podria objetarse a la actividad comercial llevada a cabo por
Google, en la medida en que esta empresa se limitase a contratar la aparicion de

33 MCCARTHY, T. (2002) McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, 4° edicion.

3 En relacién al mismo, FRIEDMAN, R.R. (2010) "No Confusion Here: Proposing a New Paradigm

for the Litigation of Keyword Advertising Trademark Infringement Cases", Vanderbiiz Journal of
Entertainment & Technology Law, nim. 12, p. 363.

3 RIBAS ALEJANDRO, X. (2009) "La neutralidad de los servicios de publicidad en buscadores de

Internet", L Ley, nim. 7304; GONZALEZ VAQUE, L. (2010) "La jurisprudencia del TJUE sobre la

legalidad del keyword advertising (publicidad a partir de palabras clave) en Internet: ¢un equilibrio

inestable ¢ estabilidad desequilibrada?", Derecha de los Negocios, nam. 241, pp. 5-14.
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tales espacios publicitarios vinculados a términos genéricos. El problema se plantea
desde el momento en que Google ha vendido, como palabras clave, no sélo voca-
blos comunes o descriptivos, sino, también, términos que coincidian con signos
distintivos registrados -nombres comerciales o denominaciones sociales- a em-
presas distintas del titular o licenciatario (operadores autorizados para ofrecer los
productos o servicios) de la marca -que pueden ser competidores directos-, sin
autorizacion de las mismas®®. Por si esto fuera poco, el citado buscador también
permite adquirir como palabra clave una determinada marca seguida, por ejem-
plo, del término "copia", "falsificacién” o "imitacion". En relacién a tal sugerente
cuestion, se pronunci6 el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas -
TJCE- en la sentencia de 23 de marzo de 2010%.

El origen de la resolucién que comentamos radica en tres cuestiones
prejudiciales que fueron planteadas por la Cour de Cassation francesa, dando, de

* CORNTHWAITE, J. (2009) "AdWords or Bad Words? A UK Perspective on Keywords and
Trademark Infringement', Exropean Intellectnal Property Review, Vol. 31, nim. 7, pp. 347-352.

77Tl resolucion ha sido ampliamente comentada por la doctrina. Asi, podemos destacar, entre otros,
los articulos de EDWARDS, L. (2009) "Stuck in "Neutral"? Google, AdWords and the E-Commerce
Directive Immunities", Saciery for Computers Law; HUMBLOT, B. (2009) "l faur sauver le soldat
Google! Bréves remarques sur les conclusions de l'avocat général M. Poiares Maduro dans les affaires
Google (C-236/08, C-237/08, C-238/08)", Droit de limmatériel, ntim. 54, pp. 90-91; BRUNOT, V.
(2010) "Référencement payant: la fin d'un suspense 2 l'issue... presque annoncée’, Guzette du Palais,
nim. 113-114, pp. 14-16; CORNTHWAITE, J. (2010) "To Key or Not to Key? The Judgment of
the European Court of Justice in the Google France AdWords cases", Exropean Intellectual Property
Revzew; Yol. 32 nim. 7, pp. 352-359; DREHER, H. (2010) "Keyword-Advertising: Eine lang ersehnte
Entscheidung des BuGH", Exrgpean Lew Reporter, ntm. 5, pp. 158-165; GLAIZE, E y PAUTROT, B.
(2010) "Marques et liens publicitaites: le premier arréc de la CJUE", Drodt e [immatériel, nam. 60, pp.
63-70; HEERMA VAN VOSS, M_J. y ZWAAN, V.A. (2010) "Google AdWords: het Hof maake
veel duidelijk, maar we zijn er nog niet", Nederlands tijdschrift voor Europees rechs, ntam. 6, pp. 207-217;
JAESCHKE, L. (2010) "Gemeinschaftsrechtskonforme Moglichkeit zum Kauf von den Marken von
Mithewerbern entsprechenden Marken", Enrapiidsche Zeitschrift fiir Wartichafisrecht, Yol. 21, nim. 11,
pp- 426-427; MANARA, C. (2010} "Publicité sur des moteurs de recherche: la CJUE donne des
clefs", Recueil Le Dalloz, niim. 15, p. 885; MARINO, L. (2010) "Google au pays des publicités: du
droit des marques au droit de la responsabilité”, La Semaine Juridigue, ntim. 23, pp. 1190-1193;

Rechtsschutz und Urheberrecht - Praxis im Immaterialgiiter- und Wettbewerbsreche, p. 147

SPEDICATO, (. (2010) "La sottile linea di confine tra esclusiva sul segno e usi leciti del mar-h:

altrui: prime riflessioni sulla giurisprudenza comunitaria in materia di keyword advertising™_ /.
dell informazione e dell informatica, Vol. 26, nam. 4-3, pp. 731-754; TAVELLA, M. y BON 27774 &

(2010)"La Corte di giustizia sul caso "Ad Words": tra normariva marchi e commercio elertsm
divitto industriale, nam. 5, pp. 441-449.
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este modo, lugar a los asuntos acumulados C-236/08 (Louis Vuitton S.A. c. Guogle
France SARL v Google Inc.), C-237/08 (Viaticum S.A. y Luteciel SARL c. Google
France SARL) y C-238/08 (Pierre-Alexis Thonet v Centre National de recherche en
velations humaines (CNRRH) SARL, c. Brano Raboin y Tiger SARL y Google France
SARL).

Antes de proceder al examen del fallo, cabe advertir que, en todos los asun-
tos que, finalmente, fueron acumulados, los tribunales franceses, en instancias
previas a la Cour de Cassation, condenaron al popular buscador Google por viola-
cién del derecho de marca.

El TJCE dicta, como seguidamente veremos, una resolucion que, @ priors,
resulta bastante favorable para los intereses del buscador®. En efecto, considera
que la comercializacion de marcas como enlaces patrocinados, por parte de Google,
no representa una ucilizacién de éste de la marca en cuestién para identificar
productos v/o servicios idénticos a aquellos para los que la marca estd registrada.
De este modo, =l Tribunal estima que, en el citado supuesto, no concurre un
elemento imprescindible para poder entender que se vulnera la marca®, por lo
que, en consecuencia, la actividad no podrd ser prohibida por su legitimo titu-
lar, a tenor tanto del art. 5.1.2)* de la Directiva 89/ 104/CEE del Consejo, de 21
de diciembre de 1988, sobre Derecho de marcas® -lo que, dicho sea de paso,

/'\

0 Cabe, asimismo e GONZALEZ VAQUE, L.(2010) "El TJUE se pronuncia

dad a partir de palabras clave): la sentencia "Google

sobre la legalida

53.p. 10, el fallo resulta coherente con la orientacion

France v Google',

jurisprudencial del TJCE dad comparativa en la que figura [a imiracion de ciertos

productos y la relaz 2d de un signo idénrico a una marca. Al hilo de esta
cuestion, GONZALEZ \'A(J E, L.(2008) "El
precisa su jurisprudencia sobre €l uso en la publicidad comparativa de un signo idéntico auna marca:
la sentencia O2 H s & O2(UK)", Revistar de Antocontrol, mim. 133, pp. 17-22; IDOT, L. (2008)
"Relatio se es marques et publicité comparative", Exrape 2008 Aodit-Septembre Comm.,

[ribunal de Justicia de las Comunidades Europeas

1 De hec 10, 2 tenor de la doctrina que se deriva del TJCE, al interpretar los arts. 5 de la Directiva 89/
104/CEE y art. 9 del Reglamento 40/1994, para que el titular de la marca nacional o comunitaria
pueda prohibir a terceros €l uso sin su consentimiento de un signo idéntico o similar a la marca deben
concurrir tres presupuestos: 1) el uso del signo en el trifico econdmico; 2) se utilice para distinguir
productos o servicios; y 3) que menoscabe o sea susceptible de menoscabar las funciones de la marca.
T2 orientacion jurisprudencial sobre este precepto fue también seguida en 1aSTJCE de 25 de marzo
de 2010, asunto C-278/08. Interesa resefiar que tal resolucion rambién versaba sobre keyword,

4 Ta] norma estd derogada, habiendo sido sustituida por la Directiva 2008/95/CE del Parlamento
Europeo v del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa 2 la aproximacion de las legislaciones de los
Estados miembros en materia de marcas.

Revista de Estudios Econdmicos y Empresariales, Num. 23, 2011, pp. 167-193  ISSN: 0212-7237 183



Lépez Jiménez, David

seria determinante para alcanzar idéntica solucién en virtud de la legislacién
marcaria de los Estados miembros- como del art. 9.1.2) del Reglamento 40/94
del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, de marca comunitaria™.

Repidrese en la denominacion con la que el Tribunal se refiere a Google que es
la de "prestador del servicio de referenciacién”. Asimismo, debe advertirse que
considera que la actividad que el citado buscador realiza, de almacenar palabras
clave de marcas registradas, por parte de anunciantes que contratan tal servicio
con el mismo -que pueden incluso ser competidores de los titulares de las mar-
cas-, y, posteriormente, de organizacién en la pantalla del sitio Wb del buscador
(que sera vista por €l usuario en funcién de los términos introducidos), es, obvia-
mente, una actividad con d4nimo de lucro.

Ahora bien, siendo esta dltima afirmacién una realidad, como hemos ade-
lantado, no supone, a su vez, que se haga uso, por parte del buscador, de la
marca para productos y/o servicios idénticos a los protegidos por la misma®. En
el marco de tales actividades, en efecto, Google no recurre a rales términos para
distinguir sus productos y/o servicios*, dado que esta circunstancia Ginicamente
puede concurrir en quien emplea el término para, precisamente, su comunica-

* Kl citado Reglamento ha sido derogado y sustituido por el Reglamento 207/2009 del Consejo, de 26
defebrero de 2009, sobre la marca comunitaria.

* Asi se posiciona también el Abogado General, Sr. Poiares Maduro, dado que considera que el uso de
las palabras clave se limira a un procedimiento de eleccién interno que tiene lugar entre el buscador y
los anunciantes -usuarios de Goagle Adwords-. Estos Gltimos buscan insertar enlaces patrocinados
asociados a esas palabras clave, pero no se utilizan esos signos para designar el propio servicio Adzwords
del buscador que, ademds, no es idéntico o similar (y, por tanto, confundible) con ninguno de los
productos o servicios designados por las marcas. Respecto a las criticas sobre la postura del Abogado
General, puede verse LOBATO, M. y PORCUNA, F. (2009) "La responsabilidad de los proveedores
de servicios de la sociedad de la informacién, Lz Ley, mim. 7304.

* Como dispone CARBAJO GASCON, F. (2010) "El caso Google Adwords: Sobre la infraccién de
marcas y la responsabilidad de intermediarios de la sociedad de | informacién en la comercializacién
de palabras clave y puesta a disposicién de enlaces patrocinados. Comentario a la sentencia del Tribunal
dela Uni6n Europea (Gran Sala) de 23 de marzo de 2010 (asuntos acumulados C-236/2008 A C-238/
2008Y", Revista de Derecho de la Compezencia y la Distribuciin, ntm. 7, pp. 321-338, Gosgle emplea
signos idénticos o similares a marcas en ¢l trifico econémico, si bien no lo hace con fines distintivos de
productos o servicios propios del buscador. En efecto, como determina el TJCE, en numerosas resolu-
ciones (STJCE de 25 de enero de 2007, As. C-48/2005, Adam Opel; STJCE de 11 de septiembre de
2007, As. C-17/2006, Céline; y STJCE de 12 de junio de 2008, As. C-533/2006, 02 Holdings y O2
UK), el uso de un signe idéntico o similar a una marca para productos o servicios se produce solo
cuando se establece un vinculo entre el signo y los productos que cometcializa o los servicios que presta
quien usa ese signo.
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cién comercial®’. A idéntica conclusién puede llegarse cuando la marca coinci-
dente con las palabras clave es una marca renombrada, inclusive si se asocia a
términos como "copia” e "imitacién". En otras palabras, Google inicamente faci-
lita que los anunciantes que contratan sus servicios hagan uso de tales términos,
si bien su empleo no puede, en modo alguno, atribuirse al buscador.

Aunque el comportamiento de Google podra no suponer una violacién del
derecho de marca, sf podra dar origen a cierta responsabilidad del mismo. En
efecto, debe indicarse que actia como intermediario®, exhibiendo, de determi-
nada manera, los enlaces patrocinados. A tenor de los arts. 11 de la Ley General
de Publicidad y 20 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad
de la Informacién y de Comercio Electrénico -LSSI-CE-, la publicidad ha de ser
identificada como tal, por lo que, en el supuesto que nos ocupa, deberian ser
netamente distinguidos los enlaces patrocinados de los resultados naturales del
buscador.

Ahora bien, los anunciantes que seleccionan para su publicidad, en un servi-
cio como el de Google Adwords, ciertas palabras clave que coincidan con marcas,
sin ostentar la preceptiva autorizacién del titular de las mismas, si que vulnera-
ran las normas sobre el particular. De esta manera, el legitimo titular de la
marca podra prohibir el uso de la misma a un competidor si el comportamiento
realizado por este ultimo menoscaba alguna de las funciones de la marca® -
procedencia empresarial del producto y/o servicio; calidad del producto y/o ser-
vicio; comunicacién, inversién o publicidad-. Todo ello con independencia de
que el término no aparezca en el anuncio comercial. Debe prestarse especial
atencién a este tiltimo extremo, pues los planteamientos del TJCE, reflejados en
esta y otras resoluciones conexas, son susceptibles de influir en estrategias publi-

47 En otras palabras, Gosgle no emplea la palabra clave, coincidente con una marca ajena, como marca,
ya que el buscador no est4 diferenciando sus servicios con dicha marca. En el mismo sentido, FER-
NANDEZ NOVOA, C. GARCIA VIDAL, A. y FRAMINAN SANTAS, J. (2009) Jurisprscdencia
Comunitaria sobre Marcas 2007, Comares, Granada, pp. 51y 52.

¥ 8obre el concepto de intermediario, en este dmbito, puede verse el comentario de RODRIGUEZ
DE LAS HERAS BALLEL, T. (2010) "La responsabilidad de los prestadores de servicios de
intermediacién y los estratos de la intermediacion en la Red", Revista de Derecho y Teenologia, nim. 11,
pp- 76-80.

4 3obre este extremo, entre otras, la STJCE de 12 de noviembre de 2002, As. C-206/2001, Arsenal
Foothall Clib; STJCE de 16 de noviembre de 2004, As. C-245/2002, Anheuser-Busch; STJCE de 25 de
enero de 2007, As. C-48/2003, Adam Opel; STJCE de 11 de septiembre de 2007, As. C-17/2006,
Céline; y STJCE de 18 de junio de 2009, As. C-487/2007, Lireal y otros.
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citarias -ya vistas en el apartado anterior- realizadas en Internet que pueden
suponer una infraccién de la marca. Nos referimos a que el prestador de servicios
de la sociedad de la informacién competidor haga uso, como metatag/metaname,
de marcas de un tercero sin su autorizacién.

Volviendo a las funciones de la marca que pueden verse afectadas, cabe, en
primer lugar, referirse a la relativa al origen empresarial del producto anuncia-
do. En efecto, esta tltima podria verse menoscabada segtin la manera en la que
se presente el anuncio en el buscador’ que puede ser susceptible de dar lugar a
un riesgo de asociacion entre los productos anunciados en Google v los del titular
de la marca. En otras palabras, cabe la posibilidad de que el consumidor medio,
normalmente informado y razonablemente atento, dude si los bienes y/o servi-
cios incluidos en el anuncio patrocinado proceden del legitimo titular de la mar-
ca bien de una empresa econémicamente vinculada a éste o si, por el contrario,
provienen de un tetcero. En todo caso, la determinacién sobre si, en la practica,
existe o no este riesgo de confusion dependera del caso concreto. En este sentido,
apunta el TJCE que sera el 6rgano jurisdiccional nacional el que habri de valo-
rar, segtn las circunstancias concurrentes en el supuesto analizado, si se ha me-
noscabado la funcién indicadora del origen empresarial.

Como ya adelantamos, los intereses de los legitimos titulares de las marcas
pueden verse afectados por la actuacion de los anunciantes que, en el marco del
servicio de Adwords, contratan con Goggle ciertos términos o palabras clave que
son signos protegidos. En tal caso, aunque el afectado podri dirigirse contra el
anunciante que recurre a los servicios de Google, tal actuacién podria ser menos
eticaz y notablemente mds costosa que la que podria acometerse frente al propio
buscador. Seguidamente, nos referiremos a la eventual imputacién de responsa-
bilidad al buscador por las infracciones cometidas por los anunciantes que con-
tratan ciertos servicios con el mismo.

El TJCE considera que la actividad de insertar, en un sitio Wb propio, men-
sajes publicitarios de terceros representa, de acuerdo con el art. 14 de la Directi-
va 2000/31/CE, de 8 de junio, relativa a determinados aspectos juridicos de los
servicios de la sociedad de la informaci6n, en particular el comercio electrénico
en el mercado interior -DCE-, un supuesto de prestacién de servicios de aloja-

%0 Por ello, los anunciantes deben ser especialmente cautos en su actuacién, sobre todo en la configura-
ci6n del anuncio, de manera que eviten el posible riesgo de asociacidn con el titular de la marca.
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miento’! -hosting -. De esta manera, el titular del sitio Wéb -que, en nuestro caso,
serd el buscador o el prestador de servicios de referenciacién- Ginicamente serd
responsable cuando tenga conocimiento efectivo® o se le informe que el anun-
ciante que ha contratado sus servicios estd efectuando un uso ilicito de la marca.
El conocimiento efectivo, por parte del prestador de servicios, es el elemento
principal que fundamenta la responsabilidad civil de aquél. No obstante, no es
un extremo que pueda concretarse de forma automatica por el juez’’. Debe indi-
carse que, de los arts. 16.1 parrafo 2, y 17.1 pirrafo 2 de la LSSI-CE, pueden
derivarse algunas pautas de concrecién™ como: el conocimiento de una resolu-
cién judicial o administrativa que determine la existencia de una lesion o de la
ilicitud de los contenidos; el conocimiento en virtud de los procedimientos de
deteccion y retirada de contenidos adoptados voluntariamente por un prestador
de servicios; y otros medios que se fijen.

1 De este modo, se estarfa, en cierra medida, avalando, por parte del TJCE, la interpretacién operada
porla STS de 9 de diciembre de 2009 (R] 2010/131) respecto al art. 16 de laLSSI-CE -que, dicho sea
de paso, incorpora al ordenamiento juridico espadiol el art. 14 de la DCE. Especialmente interesantes
son los planteamientos de tal resolucion respecto al momento en el que el prestador de servicios tiene
conocimiento de la ilicitud. Sobre la cuestion que se plantea en la presente resolucién se han pronuncia-
do otras sentencias. Asi cabe, entre otras, referirse a: la SAP de Madrid de 20 de diciembre de 2005
{AC 2006/233); la SAP de Madrid de 17 de abril de 2008 (JUR 2008/179170); SAP de Lugo de 9 de
julio de 2009 (JUR 2009/328919); SAP de Madrid de 28 de abril de 2010 (AC 2010/478); y STS de
18 de mayo de 2010 (R] 2010/2319).

52Segiin el propio articulo 16 de la LSSI-CE se entendera que el prestador de servicios de alojamiento
tiene conocimiento efectivo de que la actividad o la informacién almacenada es ilicita o de que lesiona
bienes o derechos de terceros cuando "un érgano competente haya declarado la ilicitud de los datos,
ordenado su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos, o se hubiera declarado la existencia
de lalesion, y el prestador conociera la correspondiente resolucidn, sin petjuicio de los procedimientos
de dereccion y retirada de contenidos que los prestadores apliquen en virtud de acuerdos volunrarios y
de otros medios de conocimiento efectivo que pudieran establecerse”.

%3 Del anlisis de la jurisprudencia menor no puede, en absoluto, derivarse un criterio homogéneo en
este sentido. Sobre este particular, PEGUERA POCH, M. (2007) "Sélo sé que no sé nada (efectiva-
mente): la apreciacién del conocimiento efectivo y otros problemas en la aplicacion judicial de la
LSSI", IDP Revista d'Internet, Dyet i Politica, nam. 5, pp. 2-18.

MBUSTO LAGO, JM. (2008) "La responsabilidad civil de los prestadores de servicios de la sociedad
de la informacién (ISPs)". En REGLERO CAMPOS, L.F. (Ed.), Tratado de Responsabilidad Civil,
Tomo II, 4% edicién, Thomson Aranzadi, Navarra, pp. 1038-10435, dispone que existen mas medios
para valorar la existencia de conocirniento efectivo.
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A sensu contrario, para no incurrir en responsabilidad, serd preciso que el bus-
cador desempefe una funcién meramente técnica, automatica y pasiva y, ade-
mds, no tenga control alguno sobre la informacién almacenada®.

En cuanto a la decisién por la que finalmente se opta, debe indicarse que
guarda cierta relacién con la postura por la que, en su momento, se inclin el
legislador espafiol en el art. 17 de la LSSI-CE (que hace alusién a la responsabi-
lidad de los prestadores de servicios de la sociedad de la informacién que facili-
ten enlaces a otros contenidos o incluyan en los suyos directorios o instrumentos
de busqueda de contenidos). Lo que, en realidad, realiza tal norma es establecer
exenciones de responsabilidad siempre y cuando se den una serie de requisitos.
Dicho de otro modo, si el prestador de servicios cumple con los deberes de dili-
gencia exigidos por la norma se le exime de responsabilidad por los contenidos
de sus paginas W& introducidos por terceros. Como puede inferirse, el precepto
espafiol acoge el régimen que la DCE aplica a los proveedores de servicios de
alojamiento’®. Ahora bien, toda esta problematica de los prestadores de servicios
de intermediacion se suscité en los Estados Unidos entre la industria de conteni-
dos y el sector de las telecomunicaciones y de proveedores de servicios de Internet,
en el dmbito de los derechos de autor”. La normativa que, al efecto, se aprob6

7 En este sentido, debe precisarse que en el caso concreto de Guoogle Achwords, en la actualidad, no existe
ningan tipo de intervencién humana respecto a la campafia elaborada por el anunciante. Al hilo de
cuanto comentamos, debe destacarse que existen numerosas diferencias entre la publicidad convencio-
nal propiamente dicha y la publicidad virtual realizada en el 4mbito de los servicios de referenciacién.
Asi, por ejemplo, destaca, entre otros, el grado de conocimiento de la campaiia y de los contenidos;
nivel de participacién en la confeccién del anuncio, etc. No en vano, ha de indicarse que la funcién que
los buscadores, como Guoagle, desempefian no s la de una agencia de publicidad, sino que comerciali-
zan, en virtud del servicio de Adwords, un determinado espacio tanto en el sitio W&) del propio buscador
como en el de terceros.

%6 Sobre este particulat, puede verse, entre otros, los trabajos de PAYERAS CAPELLA, M.M. v
CAVANILLAS MUGICA, S. (2005) "Los servidores de acceso y alojamiento: descripcién técnica y
legal". En CAVANILLAS MUGICA, S. (Coord.), Deberes y responsabilidades de los servidures de acceso 3y
alojamients, Un andlisis multidisciplinar, Comares, Granada, pp- 14-28; DELA PENA SALDIAS,
J.E.(2010) "Libertad de expresitn e Internet. Responsabilidad de los prestadotes de servicios de la
sociedad de la informacién. El caso putasgae”, Revisiz Doctrinal Avanzadi, mim. 3, pp. 19-28; PANIZA
FULLANA, A. (2010) "El alcance de la respensabilidad de los prestadores de servicios de la sociedad
de la informacién: a propésito de la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de mayo de 2010, Aranzads
Civdl, nam. 4, pp. 27-36; RUBI PUIG, A. (2010) "Derecho al honor on-line y responsabilidad civil de
ISPs", Indrer, niim. 4, pp. 1-20.

*7 Para un examen del régimen europeo y el norteamericano en el dmbito de la infraccién de derechos
de autor, véase PEGUERA POCH, M. (2009) "The DMCA Safe Harbors and Their European
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establecié una serie de exenciones a la responsabilidad de los prestadores de
servicios por los contenidos que infringieran los derechos de autor™.

Finalmente, debe advertirse que, de acuerdo con el fallo que comentamos,
serd el 6rgano jurisdiccional competente el que tendrd que valorar si, en el com-
portamiento del prestador de servicios de alojamiento, concurren las circunstan-
cias a las que antes hicimos alusién -funcién meramente técnica, automatica y
pasiva y ausencia de control sobre el enlace patrocinado-. Sélo en este supuesto
no incurriria en responsabilidad alguna. A tal fin, como sugiere el propio TJCE,
deber4 examinarse el papel que Google realiza en la redaccién del mensaje comer-
cial que acompafia al enlace patrocinado y en el establecimiento o la seleccién de
palabras clave. De esta manera, los buscadores que, como Google, realizan este
tipo de servicios, seran conocedores de los limites que necesariamente deberan
observar, para no incurrit en responsabilidad, tanto en la confeccién de los men-
sajes publicitarios de los anunciantes como en la seleccién de las palabras clave.

Sin perjuicio de la decisién a la que finalmente se llega, en la resolucién que
examinamos, deberia también repararse en que la actuacion de Google, de acuer-
do con la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal -LCD-, podria
ser reputada un acto de competencia desleal. En efecto, de acuerdo con la doctri-
na* que se ha pronunciado sobre el particular, €] empleo de palabras clave para
referenciar enlaces patrocinados, como resultados derivados de esas busquedas,
representa un acto efectuado en el mercado con fines concurrenciales® -arts. 2.1
y 2.2 de la LCD-, dado que es objetivamente iddneo para asegurar la difusién
en el mercado tanto de las prestaciones propias -servicio Adwords- como de las
prestaciones de terceros -que serian los bienes y/o servicios de los anunciantes
que difunden en Google tanto los enlaces como el contenido elegido-, por lo que
es aplicable la LCD.

Counterparts: A Comparative Analysis of Some Common Problems", Columbia Journad of Law & the
Ars, Vol. 32, pp. 481-512.

%% En este sentido, PEGUERA POCH, M. (2002) "La exencién de responsabilidad civil por conteni-
dos ajenos en Internet”. En MORALES PRATS, F.y MORALES GARCIA, O. (Coord.), Contenidos
ticitos y responsabilidad de los prestadores de servicios en Internet, Aranzadi, Navarra.

% CARBAJO GASCON, F.(2010) "El caso Google Adwords. ..", cit., pp. 321-338.

%0 En cuanto al concepto de uso en el trafico econémico, el empleo del signo idéntico a la marca
acoatece en el &mbito de dicho trifico si se efectiia en el contexto de una actividad comercial con
4nimo de lucro v, naturalmente, no en la esfera privada. Sobre este tltimo extremo, la STJCE de 12
de noviembre de 2002 relativa al "Arsenal Football Club", asunto C-206/01, en especial su fundamen-
to juridico 40.
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Por todo cuanto hemos advertido, el servicio del buscador podria estimarse
contrario a las exigencias de la buena fe®' -art. 4 de la LCD®-, ya que la venta de
palabras claves, que puedan coincidir con marcas protegidas, a anunciantes di-
ferentes del titular o licenciatario puede perjudicar la posicién competitiva de
estos tltimos en la Red®. En el caso descrito, tanto Google como los restantes
servicios de referenciacién no podrian acogerse al régimen de exencién de la
responsabilidad para los prestadores de servicios de alojamiento o almacena-
miento de datos -art. 16 de la LSSI-CE- o al régimen nacional de exoneracién de
responsabilidad para los prestadores de servicios que faciliten enlaces a conteni-
dos o instrumentos de bisqueda -art. 17 de la LSSI-CE-, dado que tal sistema
resulta inicamente aplicable a la responsabilidad por eventuales informaciones
o contenidos ilicitos de los usuarios de sus servicios de intermediacién, pero no
frente a la responsabilidad por informaciones, actos, servicios o contenidos ilicitos
que sean propios del prestador del servicio.

Ademis de la resolucién dictada por el TJCE, cabe determinar que otros
tribunales de diversos Estados comunitarios y no comunitarios han tenido oca-
sién de pronunciarse sobre el particular. Por lo que a los primeros se refiere,
debemos referitnos a Austria® y al Reino Unido donde Interflora entablé un

%! El criterio de la buena fe al que se refiere el art. 4 de la LCD tiene en consideracién la buena fe
objetiva, prescindiendo, en este sentido, de la intencionalidad -dolo o culpa- o del aspecto subjetivo
presente en ciercos preceptos del Codigo civil como, por ejemplo, los arts. 7.1, 433 y 1950,

%2 La cldusula general del art. 4 de la LCD, si bien incorpora la clausula del art. 5 de la Directiva de
précticas comerciales desleales, presenta importantes diferencias con respecto a esta Gltima. Asi, entre
otras, la més significativa es de indole estructural y consiste en la naturaleza bifronte del pardmetro de
deslealtad del art 4 de la LCD con una vertiente de cardcter generalista y otra de tipo consumerista.
Sobre tal precepto, se recomienda la lectura de MARTINEZ SANZ, F. yPUETZ, A. (2010} "Ambito
de aplicacion y clausula general de competencia desleal”, Revista de Derecho de la Competencia y la
Distribucidn, nam. 7, pp. 17-44,

% Como pone de manifiesto CARBAJO GASCON, E. (2010) "El caso Google Adwords...", cit., pp.
321-338, tal servicio es susceptible de generar confusién o asociacién entre las prestaciones del titular
de la marca o sus licenciatarios y las prestaciones de los anunciantes (art. 6 de la LCD), amparar
imitaciones desleales (art. 11.2 de ]aLCD) o aprovecharse de la reputacion ajena (art. 12 de laLCD).
Este ltimo extremo seria particularmente apreciable cuando la marca fuera notoria o renombrada, ya
que Google podria estar aprovechdndose de la reputacién asociada a esas marcas para comercializar
palabras clave solicitadas por competidores.

%4 La tienda de vinos en linea Wein & Co, demandé a un competidor, Weinwelt, por comprar su marca
como palabra clave. Respecto a la resolucién dictada, nos remitimos al Tribunal Supremo de Austria
-Oberster Gerichtshaf-, 20 de marzo de 2007 - 17 Ob 1/07, MMR 2007.
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pleito contra Marks and Spencer por pujar por su marca como palabra clave de
AdWords®. En cuanto a los segundos, procede citar los asuntos suscitados, a
propésito del particular, en Australia®, China®’, Estados Unidos de América®,
India® e Israel ™.

Algunos de los sistemas de autorregulacién nacionales, en el ambito de Ja
publicidad interactiva, se han pronunciado sobre esta interesante cuestién. Nos
referimos a ciertas resoluciones dictadas por el Jurado de la Publicidad en el seno
de Autocontrol . Se trata, entre otras, de la Resolucion, de 22 de noviembre de
2007, caso Fruras Coapa, S.L. (Confianza Online) vs. Sobre Naranjas ("Naran-
jas lola"). La reclamante sostenia que la reclamada realizaba una ilicita utiliza-
cién de la marca registrada "naranjas lola", titularidad de la reclamante, como
palabra clave o metaname en los servicios de buisqueda de Google para, precisa-
mente, realizar publicidad mediante enlaces patrocinados. Una vez analizada
por el Jurado la publicidad reclamada, concluyé que debia reputarse ilicita la
actividad de urilizacién de la reclamada de las palabras clave (keywords) "naran-

% Interflora Inc. contra Marks and Spencer PLC, [20091 EWHC 1095 (Ch).

% La Comision Australiana de la Competencia y Asuntos del Consumidor (ACCC) presenté una

demanda 2 Google y un sitio de anuncios por palabras llamado Trading Post, ya que este tltime
comprd palabras clave que formaban parte de las marcas de vendedores de automdviles.

" En China, hay dos demandas por publicidad a partir de palabras clave, una presentada contra Google

China v la otra conrra Baidy -que constituye un buscador en chino-. Ambas han concluido de manera
distinca.

% Rescuzecom Corp. contra Google Inc., 562 E3d 123 (2d Cir. 2009).

% En el asunto de Consim Info contra Gosgle, el ‘Tribunal Superior de Justicia de Madrds, en Chennai,
dict6 un mandamiento caurelar para impedir que Google vendiera nombres de marca registrados como
palabras clave a la competencia del propietario de las marcas.

7Y Fallo de! Tribunal de Distrito de Tel Aviv-Jaffa de 31 de julio de 2006 en el marco del asunto nam.
0003506/06. Un analisis, al respecte, puede verse en EFRONI, Z. (2007) "Keywording in Search
Engines as Trademark Infringement: Issues Arising from Matim Li v. Crazy Line", International
Review of Inzellectual Property and Competition, Vol. 38, num. 2, pp. 204-223.

"t Ademas de a enunciada, se pronuncian sobre la misma cuesti6n las resoluciones del Jurado de la
Publicidad de 22 de noviembre de 2007, caso Naranjas Pons vs. Sobre Naranjas ("Naranjas lola"); de
22 de noviembre de 2007, caso Naranjas a casa vs. Sobre Naranjas ("Naranjas lcla"); de 22 de
noviembre de 2007, caso Naranjas Turia vs. Schre Naranjas ("Naranjas lola"); de 22 de noviembre de
2007, caso Naranjas Para Negra vs. Sobre Naranjas ("Naranjas lola"); de 22 de noviembre de 2007,
caso Direct Naranjas vs. Sobre Naranjas ("Naranjas lola"); y 4 de diciembre de 2007, caso Frutas
Coapa S.L. (Confianza Online) vs lamejornaranja.com (naranjaslola). Reparese en que todas ellas
tienen origen en reclamaciones presentadas por Frutas Coapa, S.L.
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jas lola" para promocionar sus productos o servicios, a través de las plataformas
de buscadores en Internet, dado que los términos contratados coincidian con un
signo distintivo registrado por un tercero. Ahora bien, la reclamada era una
empresa no integrada en el sistema de autorregulacién. En virtud de tal extre-
mo, la presente resolucién unicamente tiene el valor de opinién no vinculante
para el tetcero.

Para poner coto a las practicas ilicitas que hemos examinado, los propios
buscadores deberfan autorregularse. Asi, podrian, en primer lugar, aprobar un
cédigo ético vinculante para los anunciantes que contratasen el servicio de enla-
ces patrocinados en el que tuviera una posicién de marcada preeminencia la
observancia del principio de la buena fe y las buenas costumbres mercantiles. En
el articulado del mismo, deberia imponerse la necesidad de observar practicas
respetuosas con el uso de la marca ajena en Internet™ . Esto tltimo, resultarfa de
aplicacién tanto a la posible eleccidn de las palabras clave como a la redaccién
del mensaje comercial. Para verificar la actuacién del anunciante pueden esta-
blecerse diferentes medidas que son complementarias entre si.

Con caricter previo, antes de valorar la presunta ilicitud del comportamiento
descrito, podria implantarse un soffware de filtrado que impidiera el uso de cier-
tos términos o expresiones . Posteriormente, todos deberian superar un proceso
de certificacion.

" Tales practicas podrian coexistir con los términos y condiciones del servicio de referenciacion como
el de Guogle Adwords. En efecto, a titulo de ejemplo, en este tiltimo, las actividades ilicitas que
comentamos se encuentran expresamente prohibidas. De hecho, si el anunciante llegara a contratar
una palabra clave, que coincida con una marca registrada, para realizar actividades que puedan perju-
dicar al titular de la marca protegida, el buscador podré resolver el contrato cuando tenga conocimien-
to de la infraccién. En relacién con cuanto analizamos, cabe sefialar que la clausula 10.1 de los términos
v condiciones de Adwonds se refiere 2 la necesidad de observar tanto la normativa legal aplicable como
ciertos codigos de buenas pricticas publicitarias entre los que cita el c6digo CAP en el Reino Unido.
Ahora bien, uno de los presupuestos necesarios para que tales documentos sean efectivamente vinculantes
es su previa acepracion. Nacuralmenre, ello no serd 6bice para que, en ciertos casos, el organismo de
control de algunos sisternas de autodisciplina -como el Jurado de la Publicidad en el seno de Autocontrol-
se pronuncie sobre posibles violaciones de los codigos de conducta que apliquen. En este tltimo casc,
tales pronunciamientos serdn no vinculanres.

7% El nitmero de anuncios contracados en Guoogle es ingente. En esta linea, el New York Tomes, el 8 de
enero de 2009, cifraba el mimero de anunciantes dos afios antes -2007- en mds de un millén, Tal aspe-
pone, entre otras cuestiones, de manifiesto la dificultad, que no la imposibilidad, de la medida cue
comentamos.

]_92 ISSN: 0212-7237 Revista de Estudios Economicos y Empresariales, Num. 23, 2011, Fp. o7



El uso de marcas ajenas para la promaocion de tiendas virtuales: el caso de los metatag v metanames

En todo caso, ante la evenrualidad de que las obligaciones instauradas por
parte del buscador, con respecto a los anunciances, fueran desobedecidas, debe-
rian implantarse un elenco de medidas que pudieran alertar a los responsables
del servicio de referenciacién de tal extremo. Asi, si fuera habilitada tal opcién
por el buscador -en virtud de sistemas de calificacion o Red flagi- tanto los pro-
pios usuarios del buscador como los legitimos titulares de las marcas perjudica-
dos ™, previa 1d; Yii

cacion de los mismos -cual, por ejemplo, la confirmacion del

enlace acre ie haber presentado la oportuna reclamacion recibida en el

correo personal o corporativo-, podrian calificar el contenido del anuncio como

1napromac;c e ilicito. Cuando las reclamaciones realizadas, sobre el particular,
gozaran de cierro fundamento serfa deseable que su conocimiento fuera enco-
mendado al organismo de control ™, imparcial e independiente, establecido para
conocer de las violaciones del cddigo ético. Resulta necesario demandar un mini-
mo de diligencia en la reclamacion que se pueda presentar ante el buscador para

evitar quejas absurdas o carentes, a todas luces, de justificacién’®

o2 de Estudios Econimicos y Empresariales recibié este articulo el 20 de julio de
v fue aceprado para su publicacidn el 26 de septiembre de 2011,

"*El nimero de marcas registradas a nivel mundial resulta desorbitado. Dado que los sistemas de
filtrado podrian, « pror, fallar, la puesta en conocimiento de los buscadores, por parte de los titulares
perjudicados, de las actividades potencialmente ilicitas de los anunciantes podria ser necesaria.

7> La opcion que comentamos, como consecuencia de los elevados costes que supondria, podria ser
dificilmente extrapolable a los responsables de los prestadores de servicios de la sociedad de la informa-
cion. Por ello, frente a posibles reclamaciones por violacién de los derechos de autor, les podria resultar
més adecuado retirar directamente el contenido -sin perjuicio de que tal proceder podria generar
responsabilidad contractual para lo que habrd que examinar el contrato entre las partes-. A este
respecto, KREIMER, S5.F. (2006) "Censorship by Proxy: The First Amendment, Internet Intermediaries,
and the Problem of the Weakest Link", Unzversity of Pennsylvania Law Revtew, nim. 155, p. 11.
"®En todo caso, el riesgo de que, en la practica, se presenten reclamaciones plenamente injustificadas
existe. En este senrido, URBAN, J.M. y QUILTER, L. (2006} "Efficient Process or "Chilling Effects"?
Takedown Notices Under Section 512 of the Digical Millennium Copyright Act”, Santir Clara Compuser
& High Tech. L.J., nim. 22, p. 621.
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