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Google France y Google Inc. / Louis Vuitton Malletier, Google France / Viaticum y Luteciel y
Google France / CNRRH, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin y Tiger, franchisée Unicis

EL ABOGADO GENERAL POIARES MADURO CONSIDERA QUE GOOGLE NO HA
VIOLADO DERECHOS DE MARCA AL PERMITIR QUE LOS ANUNCIANTES
COMPREN PALABRAS CLAVE QUE COINCIDEN CON MARCAS REGISTRADAS

Sin embargo, puede existir una responsabilidad de Google por ofrecer en AdWords contenidos
que suponen una violacion del derecho de marcas

Con arreglo al Derecho de marcas comunitario, ' el titular de una marca puede prohibir a terceros
que utilicen ese signo en la publicidad.

La Directiva sobre el comercio electronico * exime de responsabilidad, bajo ciertos requisitos, * a
los prestadores de servicios de la sociedad de la informacion por los datos almacenados a
peticion del destinatario del servicio.

Google permite que los usuarios de Internet accedan gratuitamente al motor de busqueda de
dicha empresa. Al introducir palabras clave en el motor de busqueda, se ofrece a los usuarios de
Internet una lista de resultados naturales, seleccionados y ordenados en funcién de su pertinencia
con respecto a las palabras clave, determinados mediante criterios objetivos.

Google gestiona también un sistema de publicidad denominado «AdWords», que permite que se
muestren anuncios junto a los resultados naturales en respuesta a las palabras clave. Estos
anuncios consisten normalmente en un breve mensaje comercial y un enlace al sitio web del
anunciante, y se diferencian de los resultados naturales por el lugar en el que aparecen y por su
presentacion. A través de AdWords, Google ofrece a los anunciantes la posibilidad de

' Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximacién

de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1) y Reglamento (CE)
n°® 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1).

Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados
aspectos juridicos de los servicios de la sociedad de la informacion, en particular el comercio electronico en el
mercado interior (Directiva sobre el comercio electronico) (DO L 178, p. 1).

Esta exencion se aplica cuando: 1) exista un servicio de la sociedad de la informacidn; 2) dicho servicio
consista en el almacenamiento de datos facilitados por el destinatario del servicio, a peticion de dicho
destinatario, y 3) el prestador del servicio no tenga conocimiento efectivo de que la informacion es ilicita o de
hechos que revelen su cardcter ilicito y actiie debidamente para retirar los datos en cuanto tenga conocimiento
de su ilicitud.



seleccionar palabras clave pagando un determinado precio, de modo que sus anuncios aparezcan
en la pantalla de los usuarios de Internet cuando éstos introduzcan dichas palabras clave en el
motor de bisqueda de Google. Google financia su motor de busqueda con los ingresos que le
reporta AdWords.

En Francia, unos titulares de marcas emprendieron acciones legales contra Google por el uso de
palabras clave que coincidian con marcas en el sistema de publicidad AdWords. En esos
procesos se acreditd que, al introducir ciertas marcas en el motor de busqueda de Google,
aparecian en pantalla anuncios de sitios web en los que se vendian versiones falsificadas de los
productos designados por la marca o productos idénticos o similares de empresas competidoras.

La Cour de cassation, a la que se han sometido en ltima instancia estos litigios, ha preguntado al
Tribunal de Justicia si Google viola el derecho de marcas al poner a disposiciéon de los
anunciantes tales palabras clave y si dicha empresa puede incurrir en responsabilidad por los
contenidos de AdWords.

En las conclusiones que ha presentado hoy, el Abogado General Sr. Poiares Maduro propone que
se declare que Google no ha violado el derecho de marcas al permitir que los anunciantes
seleccionen, en AdWords, palabras clave que coinciden con las marcas. El Abogado General
pone de relieve que el uso de las marcas no ha ido mas alla de la seleccion de palabras clave, que
es un procedimiento interno de AdWords y s6lo concierne a Google y a los anunciantes. Cuando
se seleccionan palabras clave, no se vende por tanto ningin producto o servicio al publico en
general. En consecuencia, dicho uso de la marca no puede calificarse de uso para productos o
servicios idénticos o similares a los productos o servicios designados por la marca. Del mismo
modo, tampoco los propios anunciantes violan el derecho de marcas al seleccionar en AdWords
palabras clave que coinciden con las marcas.

En cambio, el Abogado General considera que, al mostrar en pantalla unos anuncios en respuesta
a unas palabras clave que coinciden con marcas, Google establece un vinculo entre esas palabras
clave y los sitios web anunciados, en los que se venden productos idénticos o similares a los
designados por las marcas. El mismo vinculo se establece entre las palabras clave que
corresponden a marcas y los sitios web mostrados como resultados naturales.

No obstante, a juicio del Abogado General, dicho vinculo tampoco constituye una violacion
del derecho de marca. En efecto, el mero hecho de que aparezca en pantalla una lista de sitios
web pertinentes en respuesta a palabras clave no basta para acreditar la existencia de un riesgo de
confusion por parte de los consumidores en cuanto al origen de los productos o servicios. Los
usuarios de Internet son conscientes de que el sitio web del titular de la marca no es el Uinico que
aparece como resultado de una busqueda en el motor de busqueda de Google, y a veces es
posible que ni siquiera estén buscando ese sitio. Estos usuarios Unicamente llegaran a una
conclusion sobre el origen de los productos o servicios anunciados basandose en el contenido del
anuncio y visitando los sitios web anunciados, y ninguna conclusion se basara exclusivamente en
el hecho de que los anuncios aparezcan tras introducir unas palabras clave que coinciden con las
marcas.

A continuacidn, el Abogado General recuerda que los derechos de marca no pueden interpretarse
como derechos de propiedad clasicos que permiten al titular de la marca excluir cualquier otro
uso. En consecuencia, el acceso de los usuarios de Internet a informacién relativa a una
marca no debe limitarse al titular de la marca ni ser limitado por éste, ni siquiera en el caso
de que se trate de marcas de renombre. El Abogado General sefiala que muchos de los sitios web
a los que llegan los usuarios de Internet al introducir palabras clave son perfectamente legitimos
y licitos, aunque no sean los sitios web del titular de la marca.



El Sr. Poiares Maduro rechaza igualmente la idea de que la contribucion efectiva o potencial de
Google a una violacion de derechos de marca por parte de un tercero constituya en si misma una
violaciéon de dichos derechos. El Abogado General opina que no conviene reconocer a los
titulares de derechos de marca la facultad de invocar la proteccién de su marca para impedir
cualquier posible uso de la misma -incluyendo muchos usos licitos e incluso deseables-, y que,
en lugar de ello, los titulares de las marcas tendrian que sefialar supuestos especificos que
generasen la responsabilidad de Google en relacion con un perjuicio ilegal para sus marcas.

En este contexto, el Abogado General considera que tanto el motor de busqueda Google como
AdWords constituyen servicios de la sociedad de la informacién. El Sr. Poiares Maduro afiade
que los prestadores de servicios que pretenden quedar exentos de responsabilidad en virtud de la
Directiva sobre el comercio electronico deben mantener una posicion de neutralidad con respecto
a la informacion que transportan o almacenan.

Sin embargo, mientras que el motor de busqueda es un vehiculo de informacion neutral que
aplica criterios objetivos a fin de ofrecer los sitios web mads pertinentes para las palabras clave
introducidas, éste no es el caso de AdWords, en el que Google tiene un interés econdémico
directo en que los usuarios de Internet hagan clic en los enlaces de los anuncios.

En consecuencia, la exencion de responsabilidad para los prestadores de servicios de
almacenamiento de datos establecida en la Directiva sobre el comercio electrénico no deberia
aplicarse a los contenidos de AdWords.

Recordatorio: La opinion del Abogado General no vincula al Tribunal de Justicia. La funcion
del Abogado General consiste en proponer al Tribunal de Justicia, con absoluta
independencia, una solucion juridica al asunto del que se ocupa. Los jueces del Tribunal de
Justicia comienzan ahora sus deliberaciones sobre este asunto. La sentencia se dictara en un
momento posterior.

Documento no oficial, destinado a los medios de comunicacion y que no vincula al
Tribunal de Justicia.
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El texto integro de las conclusiones se encuentra en el sitio de Internet del Tribunal de Justicia
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=ES&Submit=rechercher&numaff=C-236/08
Generalmente puede consultarse a partir de las 12 horas CET del dia de su pronunciamiento.
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