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Los nuevos hábitos de los consumidores

◼ Internet como escapare:

Incremento cuantitativo y cualitativo 

de las infracciones de marcas en 

Internet

◼ No hay una adaptación de la 

legislación marcaria al nuevo 

escenario.

Las marcas en internet



¿Cambian los derechos marcarios en Internet?

◼ Derecho de uso (art. 34.3. e LM): Usar el signo en redes de comunicación 

telemáticas y como nombre de dominio

◼ Ius prohibendi

❑ Interpretación restrictiva del Ius prohibendi por el TJUE.
Asunto C-206/01, “Arsenal Football Club”, 

para que nazca el derecho del titular es preciso que el uso del tercero en el tráfico económico del signo idéntico

o confundible a título de marca menoscabe -o esté en condiciones de ello- alguna de sus funciones. Principalmente,

la indicadora del origen empresarial, pero también, como se deduce de la jurisprudencia comunitaria, otras como la

indicadora de la calidad del producto o servicio, las de publicidad o inversión

Clave: funciones de la marca
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Funciones (TJUE)

◼ Origen : STJUE 29 /11/98 Canon Kabushiki Kaisha y Metro-Golwyn-Mayer

◼ SYJUE, 18 junio 2009: L´Oréal Sa Lancôme parfums et beauté&Cie SNC, Laboratoire Garnier&Cie vs. 

Bellure NV: además otras funciones

◼ Función publicitaria: Googe vs Louis Vuitton

◼ Función de inversión: Interflora

◼ Comunicación

◼ Reflejo  del cumplimiento de los criterios ESG ( función ética)
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Cuestiones

◼ Distribución selectiva de productos en internet ( sector lujo) y 

agotamiento del derecho
❑ Productos de marca usados, sin embalaje, falsificados..

❑ Productos no procedentes del EEES

◼ Utilización de Key adwords
❑ El papel del anunciante

❑ El papel de la plataforma
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Distribución selectiva productos lujo

◼ Asunto Coty Germany vs.Amazon

“ Davidoff Cool Water Woman»

❑ Aspecto de competencia

❑ Regulación contractual de las ventas online de productos de lujo: 

admisible “escaparate electrónico de establecimiento autorizado”.
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Venta de productos que no tienen agotado el derecho 

de marca

◼ Aplicación al comercio online los arts. 36.2 LM y 15.2 RMUE

❑ Caso Copad vs Dior: menoscabo de la función condensadora del 

goodwill (Parfums Christian Dior vs. Evora)

❑ Comercialización sin embalaje: Asunto Lóreal vs eBay 12/07/2011:

◼ Menoscaba función de origen

◼ Perjudica la imagen prestigio (glamour): prueba por el titular

Comercialización de tester
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Venta de productos que no tienen agotado el derecho 

de marca

◼ Venta on line productos no procedentes EEE

❑ Caso L´ Oréal

Posible aplicación normativa UE

Conciliar con el carácter global de internet
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Agotamiento-uso de la marca por la plataforma

◼ Cuestión prejudicial: Coty vs. Amazon (otros como Daimler, Mitshubishi, 

L´Oreal..)

❑ El papel de Amazon: 

◼ logística (almacenaje y entrega perfume Davidoff)

❑ TJUE: La plataforma no usa la marca (art. 9.2.b y 9.3.b RMUE)

◼ Desconoce que los productos infringen el derecho de marca

◼ Su finalidad no es la comercialización propia de los productos
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Uso de la marca como palabra clave en los motores de 

búsqueda (keywords). 

◼ Lenguaje HTML (lenguaje basado en tags o etiquetas). 

Entre ellas las metaetiquetas clave o keywords.

◼ Motores de búsqueda : Google Ads:

❑ “resultados naturales” 

❑ “enlaces patrocinados”

Las marcas en internet



Uso de la marca como palabra clave en los motores de 

búsqueda (keywords)

◼ SJUE  23/3/2019 : LV- Google ( signos idénticos):

❑ Marca UE  “Vuitton” y las francesas “Louis Vuitton” y “LV” 

◼ STJUE 8/7/2010 Portakabin Tdt contra Primakabin BV ( uso marca ajena con errores leves): 

“Portakabine” portacabin, portokabin – añadía el adjetivo usados”:  

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 existe un vínculo económico entre el 

comerciante y el titular de la marca o que menoscaba seriamente la reputación de ésta; 
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Uso de la marca como palabra clave en los motores de 

búsqueda (keywords)

◼ STJUE 25/3/2010 Bergspechte ( signos confusorios)
❑ Al introducir la palabra Bergspechte, aparecía un anuncio de trekking.at Reisen

◼ STJUE 22/9/2011: Interflora  vr. Marks&Spencer( errores leves y renombre)

Marca de renombre: interflora.com

“interflora”

“inteflora co uk”

“Interflora Delivery”

“Inteflora Flowers”
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Uso de la marca como palabra clave en los motores de 

búsqueda (keywords) por el ANUNCIANTE

¿¿Infracción marcaria, acto de competencia

desleal, acto procompetitivo??
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Uso de la marca como palabra clave en los motores de 

búsqueda (keywords) por el ANUNCIANTE

◼ 1. Uso en el tráfico económico para productos y servicios

❑ Anunciante: utiliza el signo en el contexto de actividades comerciales y no en esfera 

privada. La palabra clave es la que determina que aparezca el anuncio. Tanto incluya la 

marca ajena en el texto del anuncio, como si no, se usa para ofrecer a los consumidores 

o usuarios productos o servicios alternativos a los del titular de la marca

❑ Prestador servicio (Google): No usa los signos para sí, permite su 

uso
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Uso de la marca como palabra clave en los motores de 

búsqueda (keywords) por el ANUNCIANTE

◼ 2. Menoscaba funciones (Caso Vuitton vs Google France . 

Caso Interflora)

❑ a) Indicación del origen: “internatuta normalmente informado y 

razonablemente atento”

❑ b) Función publicitaria: la marca sirve para atraer al consumidor, elemento 

de promoción de las ventas o instrumento de estrategia comercial
◼ No se menoscaba: si se usa la marca ajena como keywords y en la lista de resultados naturales 

aparece la página del titular de esa marca, normalmente en los primeros sitios.
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Uso de la marca como palabra clave en los motores de 

búsqueda (keywords) por el ANUNCIANTE

◼ 2. Menoscaba funciones

❑ c) Función de inversión”: usar la marca para “adquirir o conservar una 

reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela 

fiel”.

❑ Marca de renombre: Aprovechamiento indebido del carácter distintivo de 

la marca (parasitismo o free riding” ) L´oreal vs eBay , Interflora
◼ No se menoscaba: cuando el tercero “proponga una alternativa frente a los productos o a los 

servicios del titular”, sin ser imitación, sin causar una dilución y sin menoscabar las funciones

◼ Se menoscaba: simple imitación

Las marcas en internet



Casos España

◼ STS 19/2/2016: infracción derecho marcario
❑ Keywords: “Más altos” y “masaltos” 

❑ En la página: hiplus.com/masaltos

◼ Hiplus-Hombres MASALTOS.

`Zapatos con alzas para ser MAS ALTOS”

◼ STS 26/2/2016: No infracción
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“Aumentar Aumentar su altura 

de 7 cm |

bertulli‐zapatos.es

zapatos con plantillas para

aumentar la altura

www.bertulli‐zapatos.es



Casos España

DOCTRINA TS

o Uso de la marca no menoscabe la función indicadora del origen de la 

marca, ni su función económica

o Que resulte claro para un usuario medio de Internet que los 

productos/servicios publicitados no son del titular de la marca o de una 

empresa económicamente vinculada

o Si esto no fuera así, que se indique la razón por la que se venden 

productos de una marca en una página que no es la oficial
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Casos España

◼ Asunto ORONA 

❑ AP alicante, 3/4/2014: No es infracción marcaria. Es acto de 

competencia desleal

❑ TS, 15/2 /2017: No es infracción marcaria ni acto de competencia 

desleal

◼ “Propone una alternativa a los servicios, no los imita, no causa dilución de la 

marca, ni menoscaba sus funciones, por lo que supone una competencia sana 

y leal en el sector de los servicios de mantenimiento de ascensores, que 

constituye la causa justa que excluye la antijuricidad de la conducta”.
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Casos España

◼ STS 22/3/22: Caso Ortodoncis vs. Vitaldent

❑ Keyword: Ortodoncis ---Vitaldent hizo un uso de la marca no consentido por su titular, para 

identificar servicios idénticos.

"Clínicas Ortodoncis - Invisible. Confortable. www.clinicasvitaldent.info/VitalDent. Removible Pague hasta en 24 meses. 900866175.

“el anuncio con el link de la página web del demandado va precedido de la marca ajena, lo que hace que la publicidad ofertada

apenas permita al internauta medio determinar si los servicios incluidos en el anuncio proceden del titular de la marca o de una

empresa económicamente vinculada a este o si, por el contrario, proceden de un tercero.

Se menoscaba función de identificar el origen empresarial (Casos Google France e 

Interflora)
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El papel de las plataformas

◼ Caso Vuitton Google France

❑ No infracción marcaria
1. No utiliza el singo en el ámbito de su política 

comercial

2. No menoscaba las funciones de la marca

3. No genera riesgo de confusión sobre el 

origen de los productos o servicios

❑ No competencia desleal
1. No conocimiento de vulneración de bienes o 

derechos

2. En caso de tenerlo, actuación con diligencia 

para suprimir o inutilizar el enlace
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El papel de las plataformas

◼ 1. Examen de la función de la plataforma

◼ 2. Conocimiento efectivo  
▪ Exclusión de responsabilidad

◼ 3. Actuación diligente

▪ Responsabilidad
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Nuevo marco europeo

◼ Digital Services Act (DSA)

❑ Responsabilidad plataformas en 

un mercado digital abierto y 

competitivo

◼ Digital Markets Act (DMA)

❑ Obligaciones para los 

Gatekeepers

◼ Entorno comercial más justo

◼ Más servicios para los consumidores
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Regulation on a Single Market For Digital Services (Digital 

Services Act)

Servicios de intermediación

Servicios de alojamiento de datos :

Plataformas on line

Plataformas on line muy grandes
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DSA

❑ Medidas para neutralizar contenidos ilegales e intervención rápida 

de la plataforma

❑ Incremento exigencias de trazabilidad y de controles a los comercios 

en línea

❑ Refuerzo de la transparencia y la rendición de cuentas de las 

plataformas ( uso de algoritmos)

❑ Prohibición de prácticas engañosas (patrones oscuros) y de ciertos 

tipos de publicidad selectiva
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El papel de las plataformas: DSA

◼ ¿ Qué es manifiestamente ilícito”
❑ Cuando resulte evidente para una persona lega, sin necesidad de un análisis de fondo, 

que el contenido es ilícito

❑ No se puede aplicar a la plataforma la exención de responsabilidad por neutralidad si el 

consumidor medio puede creer que es la propia  plataforma la que facilita la información

❑ Importancia de los controles        
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¿ Hacia donde vamos..?

NO HAY CONTROL EX ANTE DE LA 

PLATAFORMA

SÍ MÁS TRANSPARENCIA

SÍ INCREMENTO DE LA DILIGENCIA
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Muchas gracias por su atención

nuria.fernandez@ua.es
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