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SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala)
de 23 de marzo de 2010*

En los asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08,

que tienen por objeto sendas peticiones de decisidn prejudicial presentadas, con
arreglo al articulo 234 CE, por la Cour de cassation (Francia), mediante resoluciones
de 20 de mayo de 2008, recibidas en el Tribunal de Justicia el 3 de junio de 2008, en
los procedimientos entre

Google France SARL,

Google Inc.

Louis Vuitton Malletier SA (asunto C-236/08),

entre

Google France SARL

* Lengua de procedimiento: francés.
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Viaticum SA,

Luteciel SARL (asunto C-237/08),

y entre

Google France SARL

Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL,

Pierre-Alexis Thonet,

Bruno Raboin,

Tiger SARL (asunto C-238/08),

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala),

integrado por el Sr. V. Skouris, Presidente, los Sres. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodri-
gues, K. Lenaerts y E. Levits, Presidentes de Sala, y los Sres. CW.A. Timmermans,
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A.Rosas, A.BorgBarthet, M. Ilesi¢ (Ponente), ]. Malenovsky, U. Lohmus, A. O Caoimhy
J.-J. Kasel, Jueces;

Abogado General: Sr. M. Poiares Maduro;
Secretario: Sr. H. von Holstein, Secretario adjunto;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 17 de mar-
zo de 2009;

consideradas las observaciones presentadas:

— en nombre de Google France SARL y Google Inc., por Mes A. Néri y S. Proust,
avocats, y por el Sr. G. Hobbs, QC;

— en nombre de Louis Vuitton Malletier SA, por Me P. de Candé, avocat;

— en nombre de Viaticum SA y Luteciel SARL, por Me C. Fabre, avocat;

— en nombre de Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH)
SARL y del Sr. Thonet, por Mes L. Boré y P. Buisson, avocats;

— en nombre de Tiger SARL, por Me O. de Nervo, avocat;

— en nombre del Gobierno francés, por los Sres. G. de Bergues y B. Cabouat, en
calidad de agentes;

— en nombre de la Comisién Europea, por el Sr. H. Krédmer, en calidad de agente;
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oidas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia publica el 22
de septiembre de 2009;

dicta la siguiente

Sentencia

Las peticiones de decision prejudicial tienen por objeto la interpretaciéon del ar-
ticulo 5, apartados 1y 2, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre
de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximacion de las legislaciones de los Esta-
dos miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), del articulo 9, apartado 1,
del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca
comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), y del articulo 14 de la 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 informacién, en particular el
comercio electrénico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrénico)
(DOL 178, p. 1).

Dichas peticiones se han presentado en el marco de los litigios sustanciados, en re-
laciéon con la presentacion en Internet de enlaces promocionales en respuesta a pa-
labras clave correspondientes a marcas, entre, en el asunto C-236/08, las sociedades
Google France SARL y Google Inc. (en lo sucesivo, de manera conjunta o individual,
«Google»), por un lado, y la sociedad Louis Vuitton Malletier SA (en lo sucesivo,
«Vuitton»), por otro, y, en los asuntos C-237/08 y C-238/08, Google, por un lado, y las
sociedades Viaticum SA (en lo sucesivo, «Viaticum»), Luteciel SARL (en lo sucesivo,
«Luteciel»), Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL (en
lo sucesivo, «<CNRRH») y Tiger SARL (en lo sucesivo, «Tiger») y dos particulares, los
Sres. Thonet y Raboin, por otro.
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I. Marco juridico

A. Directiva 89/104

El articulo 5 de la Directiva 89/104, bajo el titulo «Derechos conferidos por la marca»,
dispone:

«1. La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estara
facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el trafico
econdémico:

a) de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a
aquellos para los que la marca esté registrada;

b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o
similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique
por parte del pablico un riesgo de confusién, que comprende el riesgo de asocia-
cion entre el signo y la marca.

2. Cualquier Estado miembro podré asimismo disponer que el titular esté facultado
para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el trafico econémi-
co, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no
sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de
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renombre en el Estado miembro y con la utilizacién del signo realizada sin justa causa
se pretenda obtener una ventaja desleal del caricter distintivo o del renombre de la
marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.

3. Podr4 en especial prohibirse, cuando se cumplan las condiciones [e]nunciadas en
los apartados 1y 2:

a) poner el signo en los productos o en su presentacion;

b) ofrecer productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines y ofrecer o
prestar servicios con el signo;

c) importar productos o exportarlos con el signo;

d) utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.
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El articulo 6 de la Directiva 89/104, titulado «Limitacion de los efectos de la marca»,
dispone:

«1. El derecho conferido por la marca no permitird a su titular que prohiba a los ter-
ceros el uso, en el trafico econémico:

a) de sunombre y de su direccién;

b) deindicaciones relativas a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor,
al origen geografico, ala época de la obtencién del producto o de la prestacion del
servicio o a otras caracteristicas de éstos;

c) dela marca, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un
servicio, en particular como accesorios o recambios;

siempre que este uso se realice conforme a las practicas leales en materia industrial
o comercial.
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El articulo 7 de la Directiva 89/104, con el titulo «Agotamiento del derecho conferido
por la marca», establecia en su versién inicial:

«1. El derecho conferido por la marca no permitird a su titular prohibir el uso de
la misma para productos comercializados en la Comunidad con dicha marca por el
titular o con su consentimiento.

2. El apartado 1 no se aplicara cuando existan motivos legitimos que justifiquen que
el titular se oponga a la comercializacién ulterior de los productos, en especial cuan-
do el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercializacién.»

De conformidad con el articulo 65, apartado 2, del Acuerdo sobre el Espacio Econé-
mico Europeo (EEE), de 2 de mayo de 1992 (DO 1994, L 1, p. 3), en relaci6n con el
anexo XVII, apartado 4, de éste, el articulo 7, apartado 1, de la Directiva 89/104, en su
version inicial, se modificé a efectos de dicho Acuerdo y la expresiéon «en la Comuni-
dad» se sustituy6 por los términos «en una Parte Contratante».

La Directiva 89/104 fue derogada por la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximacién de las legisla-
ciones de los Estados miembros en materia de marcas (version codificada) (DO L 299,
p- 25), que entr6 en vigor el 28 de noviembre de 2008. No obstante, habida cuenta de
la fecha en que tuvieron lugar los hechos, en los litigios principales sigue siendo de
aplicacion la Directiva 89/104.
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B. Reglamento n° 40/94

El articulo 9 del Reglamento n° 40/94, con el titulo «Derecho conferido por la marca
comunitaria», dispone:

«1. Lamarca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular [estard]
habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el trafico
econdémico:

a) de cualquier signo idéntico a la marca comunitaria, para productos o servicios
idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;

b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca comunitaria y por
ser los productos o servicios protegidos por la marca comunitaria y por el signo
idénticos o similares, implique un riesgo de confusién por parte del puablico; el
riesgo de confusion incluye el riesgo de asociacion entre el signo y la marca;

¢) de cualquier signo idéntico o similar a la marca comunitaria, para productos o
servicios que no sean similares a aquellos para los cuales esté registrada la marca
comunitaria, si ésta fuera notoriamente conocida en la Comunidad y si el uso sin
justa causa del signo se aprovechara indebidamente del cardcter distintivo o de la
notoriedad de la marca comunitaria o fuere perjudicial para los mismos.
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2. Cuando se reunan las condiciones enunciadas en el apartado 1, podra prohibirse
en particular:

a) poner el signo en los productos o en su presentacion;

b) ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines u ofrecer
o prestar servicio con el signo;

c) importar o exportar los productos con el signo;

d) utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.

El articulo 12 del Reglamento n° 40/94, titulado «Limitacion de los efectos de la marca
comunitaria», establece:

«El derecho conferido por la marca comunitaria no permitird a su titular que prohiba
a un tercero hacer uso, en el trafico econémico:
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a) de sunombre o de su direccion;

b) deindicaciones relativas a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor,
a la procedencia geografica, a la época de produccion del producto o de la presta-
cion del servicio o a otras caracteristicas de éstos;

¢) dela marca cuando ello sea necesario para indicar el destino de un producto o de
un servicio, en particular en el caso de accesorios o piezas sueltas;

siempre que ese uso se realice conforme a las practicas leales en materia industrial o
comercial.»

Con arreglo al articulo 13 del mismo Reglamento, titulado «Agotamiento del derecho
conferido por la marca comunitaria»:

«1. El derecho conferido por la marca comunitaria no permitird a su titular prohibir
el uso de la misma para productos comercializados en la Comunidad bajo esa marca
por el titular o con su consentimiento.

2. El apartado 1 no se aplicara cuando existan motivos legitimos que justifiquen que
el titular se oponga a la comercializacion ulterior de los productos, en especial cuan-
do el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercializacién.»
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El Reglamento n° 40/94 fue derogado por el Reglamento (CE) n° 207/2009 del Con-
sejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (versién codificada) (DO
L 78, p. 1), que entré en vigor el 13 de abril de 2009. Sin embargo, los litigios princi-
pales siguen rigiéndose por el Reglamento n°® 40/94, habida cuenta de la fecha en que
se produjeron los hechos.

C. Directiva 2000/31

A tenor del vigésimo noveno considerando de la Directiva 2000/31:

«Las comunicaciones comerciales son esenciales para financiar los servicios de la so-
ciedad de la informacién y el desarrollo de una amplia variedad de servicios nuevos
y gratuitos. En interés de los consumidores y en beneficio de la lealtad de las transac-
ciones, las comunicaciones comerciales [...] deben respetar algunas obligaciones en
cuanto a su transparencia; [...]»

Conforme a los considerandos cuadragésimo a cuadragésimo sexto de la Directi-
va 2000/31:

«(40) La divergencia de las normativas y jurisprudencias nacionales actuales o fu-
turas en el ambito de la responsabilidad de los prestadores de servicios que
actian como intermediarios entorpece el correcto funcionamiento del mer-
cado interior al obstaculizar, en especial, el desarrollo de servicios transfron-
terizos [...]. En algunos casos, los prestadores de servicios tienen el deber de
actuar para evitar o poner fin a actividades ilegales. Lo dispuesto en la presen-
te Directiva deberé constituir una base adecuada para elaborar mecanismos
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rdpidos y fiables que permitan retirar informacién ilicita y hacer que sea impo-
sible acceder a ella; [...]

La presente Directiva logra un justo equilibrio entre los diferentes intereses
en presencia y establece principios sobre los que pueden basarse acuerdos y
normas industriales.

Las exenciones de responsabilidad establecidas en la presente Directiva s6lo
se aplican a aquellos casos en que la actividad del prestador de servicios de la
sociedad de la informacién se limita al proceso técnico de explotar y facilitar
el acceso a una red de comunicacién mediante la cual la informacién facilitada
por terceros es transmitida o almacenada temporalmente, con el fin de hacer
que la transmision sea més eficiente. Esa actividad es de naturaleza meramente
técnica, automatica y pasiva, lo que implica que el prestador de servicios de la
sociedad de la informacién no tiene conocimiento ni control de la informacién
transmitida o almacenada.

Un prestador de servicios puede beneficiarse de las exenciones por mera trans-
misién (mere conduit) y por la forma de almacenamiento automatico, provi-
sional y temporal, denominada “memoria tampén” (caching) cuando no tenga
participacién alguna en el contenido de los datos transmitidos; |[...]

Un prestador de servicios que colabore deliberadamente con uno de los des-
tinatarios de su servicio a fin de cometer actos ilegales rebasa las actividades
de mero transporte (mere conduit) o la forma de almacenamiento automatico,
provisional y temporal, denominada “memoria tampé6n” (caching) y no puede
beneficiarse, por consiguiente, de las exenciones de responsabilidad estableci-
das para dichas actividades.

Las limitaciones de la responsabilidad de los prestadores de servicios interme-
diarios establecida[s] en la presente Directiva no afecta[n] a la posibilidad de
entablar acciones de cesacién de distintos tipos. [...]
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(46) Para beneficiarse de una limitacion de responsabilidad, el prestador de un ser-
vicio de la sociedad de la informacién consistente en el almacenamiento de
datos habra de actuar con prontitud para retirar los datos de que se trate o
impedir el acceso a ellos en cuanto tenga conocimiento efectivo de actividades
ilicitas. [...]»

El articulo 2, letra a), de la Directiva 2000/31 define los «servicios de la sociedad de
la informacién» por remisién al articulo 1, apartado 2, de la Directiva 98/34/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se establece un
procedimiento de informacién en materia de las normas y reglamentaciones técnicas
y de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la informacién (DO L 204,
p. 37), en su version modificada por la Directiva 98/48/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 20 de julio de 1998 (DO L 217, p. 18), y, en consecuencia, como:

«todo servicio prestado normalmente a cambio de una remuneracién, a distancia,
por via electrénica y a peticion individual de un destinatario de servicios».

El articulo 1, punto 2, de la Directiva 98/34, en su versién modificada por la Directiva
98/48, precisa:

A efectos de la presente definicidn, se entendera por:

— “a distancia’, un servicio prestado sin que las partes estén presentes
simultdneamente;
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— “por via electrénica’, un servicio enviado desde la fuente y recibido por el destina-
tario mediante equipos electronicos de tratamiento [...] y de almacenamiento de
datos y que se transmite, canaliza y recibe enteramente por hilos, radio, medios
opticos o cualquier otro medio electromagnético;

— “a peticion individual de un destinatario de servicios’, un servicio prestado me-
diante transmisién de datos a peticién individual.

El articulo 6 de la Directiva 2000/31 dispone:

«Ademds de otros requisitos en materia de informacion establecidos en el Derecho
comunitario, los Estados miembros garantizaran que las comunicaciones comerciales
que forman parte [de] un servicio de la sociedad de la informacién cumplan al menos
las condiciones siguientes:

b) serd claramente identificable la persona fisica o juridica en nombre de la cual se
hagan dichas comunicaciones comerciales;
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El capitulo II de la Directiva 2000/31 incluye una seccién 4, que, bajo el titulo «Res-
ponsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios», engloba los articulos 12
al5.

El articulo 12 de la Directiva 2000/31, titulado «Mera transmisién», dispone:

«1. Los Estados miembros garantizardn que, en el caso de un servicio de la sociedad
de la informacién que consista en transmitir en una red de comunicaciones datos
facilitados por el destinatario del servicio o en facilitar acceso a una red de comuni-
caciones, no se pueda considerar al prestador de servicios de este tipo responsable de
los datos transmitidos, a condicién de que el prestador de servicios:

a) no haya originado él mismo la transmisién;

b) no seleccione al destinatario de la transmisién; y
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¢) no seleccione ni modifique los datos transmitidos.

2. Las actividades de transmisidn y concesion de acceso enumeradas en el aparta-
do 1 engloban el almacenamiento automatico, provisional y transitorio de los datos
transmitidos siempre que dicho almacenamiento sirva exclusivamente para ejecutar
la transmision en la red de comunicaciones y que su duracién no supere el tiempo
razonablemente necesario para dicha transmision.

3. El presente articulo no afectard a la posibilidad de que un tribunal o una autoridad
administrativa, de conformidad con los sistemas juridicos de los Estados miembros,
exija al prestador de servicios que ponga fin a una infraccién o que la impida.»

El articulo 13 de la misma Directiva, bajo el titulo «Memoria tampén (Caching)»,
establece:

«1. Los Estados miembros garantizardn que, cuando se preste un servicio de la so-
ciedad de la informacién consistente en transmitir por una red de comunicaciones
datos facilitados por el destinatario del servicio, el prestador del servicio no pueda ser
considerado responsable del almacenamiento automatico, provisional y temporal de
esta informacidn, realizado con la tnica finalidad de hacer mds eficaz la transmisiéon
ulterior de la informacién a otros destinatarios del servicio, a peticién de éstos, a
condicion de que:

a) el prestador de servicios no modifique la informacion;
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b) el prestador de servicios cumpla las condiciones de acceso a la informacion;

c) el prestador de servicios cumpla las normas relativas a la actualizacién de la in-
formacion, especificadas de manera ampliamente reconocida y utilizada por el
sector;

d) el prestador de servicios no interfiera en la utilizacidén licita de tecnologia amplia-
mente reconocida y utilizada por el sector, con el fin de obtener datos sobre la
utilizacion de la informacidn; y

e) el prestador de servicios actie con prontitud para retirar la informacién que haya
almacenado, o hacer que el acceso a ella [sea] imposible, en cuanto tenga cono-
cimiento efectivo del hecho de que la informacién ha sido retirada del lugar de
la red en que se encontraba inicialmente, de que se ha imposibilitado el acceso a
dicha informacién o de que un tribunal o una autoridad administrativa ha orde-
nado retirarla o impedir que se acceda a ella.

2. El presente articulo no afectard a la posibilidad de que un tribunal o una autoridad
administrativa, de conformidad con los sistemas juridicos de los Estados miembros,
exija al prestador de servicios poner fin a una infraccién o impedirla.»
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El articulo 14 de la Directiva 2000/31, con el titulo «Alojamiento de datos», dispone:

«1. Los Estados miembros garantizardn que, cuando se preste un servicio de la socie-
dad de la informacién consistente en almacenar datos facilitados por el destinatario
del servicio, el prestador de servicios no pueda ser considerado responsable de los
datos almacenados a peticién del destinatario, a condicién de que:

a) el prestador de servicios no tenga conocimiento efectivo de que la actividad [o] la
informacion es ilicita y, en lo que se refiere a una accién por dafios y perjuicios,
no tenga conocimiento de hechos o circunstancias por los que la actividad o la
informacién revele su caricter ilicito, o de que,

b) en cuanto tenga conocimiento de estos puntos, el prestador de servicios actie
con prontitud para retirar los datos o hacer que el acceso a ellos sea imposible.

2. El apartado 1 no se aplicard cuando el destinatario del servicio actde bajo la auto-
ridad o control del prestador de servicios.

3. El presente articulo no afectard la posibilidad de que un tribunal o una autoridad
administrativa, de conformidad con los sistemas juridicos de los Estados miembros,
exijan al prestador de servicios [...] poner fin a una infraccién o impedirla, ni a la po-
sibilidad de que los Estados miembros establezcan procedimientos por los que se rija
la retirada de datos o [se] impida el acceso a ellos.»
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El articulo 15 de la Directiva 2000/31, titulado «Inexistencia de obligacién general de
supervisién», establece:

«1. Los Estados miembros no impondran a los prestadores de servicios una obliga-
cién general de supervisar los datos que transmitan o almacenen, ni una obligacién
general de realizar busquedas activas de hechos o circunstancias que indiquen acti-
vidades ilicitas, respecto de los servicios contemplados en los articulos 12, 13 y 14.

2. Los Estados miembros podran establecer obligaciones tendentes a que los presta-
dores de servicios de la sociedad de la informacién comuniquen con prontitud a las
autoridades publicas competentes los presuntos datos ilicitos o las actividades ilicitas
llevadas a cabo por destinatarios de su servicio o la obligacién de comunicar a las
autoridades competentes, a solicitud de éstas, informacién que les permita identificar
a los destinatarios de su servicio con los que hayan celebrado acuerdos de almacena-
miento.»

II. Litigios principales y cuestiones prejudiciales

A. El servicio de referenciacion «AdWords»

Google opera un motor de busqueda en Internet. Cuando un internauta efectiia una
buisqueda a partir de una o varias palabras, el motor de bisqueda muestra los sitios
que parecen ajustarse mds a dichas palabras por orden decreciente de pertinencia.
Estos son los resultados «naturales» de la busqueda.
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Por otro lado, Google ofrece un servicio remunerado de referenciacién denominado
«AdWords». Este servicio permite a los operadores econémicos seleccionar una o
varias palabras clave para que, en el caso de que coincidan con las introducidas en el
motor de busqueda, se muestre un enlace promocional a su sitio. Este enlace promo-
cional aparece bajo la rtibrica «enlaces patrocinados», que se muestra bien en la parte
derecha de la pantalla, al lado de los resultados naturales, bien en la parte superior de
la pantalla, encima de dichos resultados.

Los enlaces promocionales se acompafian de un breve mensaje comercial. El conjunto
de enlace y mensaje constituye el anuncio mostrado bajo la rdbrica mencionada.

El anunciante debe abonar una cantidad por el servicio de referenciacién cada vez
que se pulse en su enlace promocional. Esta cantidad se calcula principalmente en
funcién del «precio méximo por clic» que el anunciante se haya comprometido a pa-
gar al contratar el servicio de referenciacion de Google y del nimero de veces en que
los internautas pulsen en dicho enlace.

La misma palabra clave puede ser seleccionada por varios anunciantes. El orden de
aparicién de los enlaces promocionales depende, en particular, del precio maximo
por clic, del nimero de veces en que se haya pulsado en los enlaces y de la calidad
que Google atribuya al anuncio. El anunciante puede mejorar su lugar en el orden de
aparicién en cualquier momento fijando un precio maximo por clic mas elevado o
intentando mejorar la calidad de su anuncio.

Google ha establecido un procedimiento automatizado para la seleccion de palabras
clave y la creacién de anuncios. Los anunciantes seleccionan las palabras clave, redac-
tan el mensaje comercial e insertan el enlace a su sitio.
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B. Asunto C-236/08

Vuitton, que se dedica fundamentalmente al comercio de bolsos de lujo y de otros
productos de marroquineria, es titular de la marca comunitaria «Vuitton» y de las
marcas nacionales francesas «Louis Vuitton» y «LV». La notoriedad de estas marcas
esta acreditada.

A principios del afio 2003, Vuitton comprobé que la introduccién en el motor de
busqueda de Google de los términos que integran las marcas de Vuitton daba lugar
a la aparicidn, bajo la rubrica «enlaces patrocinados», de enlaces a sitios en los que
se comercializaban imitaciones de productos de Vuitton. Se demostré también que
Google ofrecia a los anunciantes la posibilidad no sélo de seleccionar palabras clave
correspondientes a las marcas de Vuitton, sino también de combinarlas con expresio-
nes que denotan imitacién, como «imitacién» y «copia».

Vuitton presenté demanda contra Google por violacion de sus derechos de marca.

Mediante sentencia de 4 de febrero de 2005 del tribunal de grande instance de Paris,
confirmada en apelacion por sentencia de 28 de junio de 2006 de la cour d’appel de
Paris, se condend a Google por violacién de los derechos de marca de Vuitton. Google
recurrid en casacidn.
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En este contexto, la Cour de cassation decidié suspender el procedimiento y plantear
al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1) En el caso del prestador de un servicio remunerado de referenciacién que pone

a disposicion de los anunciantes palabras clave que reproducen o imitan marcas
registradas y, mediante el contrato de referenciacién, organiza la creacién y la
aparicién en pantalla en una posicidn privilegiada, a partir de dichas palabras cla-
ve, de enlaces promocionales hacia sitios en los que se ofrecen productos falsifica-
dos, ;deben interpretarse los articulos 5, apartado 1, letras a) y b), de la [Directiva
89/104] y 9, apartado 1, letras a) y b), del [Reglamento n° 40/94] en el sentido de
que el prestador de dicho servicio hace un uso de estas marcas que el titular de las
mismas estd facultado para prohibir?

En el supuesto de que las marcas de que se trata sean marcas de renombre, ;puede
el titular de las mismas oponerse a dicho uso en virtud del articulo 5, aparta-
do 2, de la Directiva [89/104] y del articulo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento
[n° 40/94]?

En el supuesto de que dicho uso no constituya un uso que el titular de la marca esté
facultado para prohibir, en aplicacién de la Directiva [89/104] y del Reglamento
[n° 40/94], ;puede estimarse que el prestador del servicio remunerado de refe-
renciacion suministra un servicio de la sociedad de la informacién consistente
en almacenar datos facilitados por el destinatario del servicio, en el sentido del
articulo 14 de la [Directiva 2000/31], de modo que no puede incurrir en respon-
sabilidad hasta que el titular de la marca le haya informado de que el anunciante
hace un uso ilicito de dicho signo?»
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C. Asunto C-237/08

Viaticum es titular de las marcas francesas «Bourse des Vols», «Bourse des Voyages»
y «BDV», registradas para servicios de organizacion de viajes.

Luteciel ejerce una actividad de prestaciéon de servicios informdticos para agencias
de viajes. Se encarga de la edicion y mantenimiento del sitio de Internet de Viaticum.

Viaticum y Luteciel obtuvieron constatacion fehaciente de que la introduccién en el
motor de busqueda de Google de los términos que integran las marcas mencionadas
daba lugar a la aparicién, bajo la riibrica «enlaces patrocinados», de enlaces a sitios de
competidores de Viaticum. Se demostré también que Google ofrecia a los anuncian-
tes la posibilidad de seleccionar con este fin palabras clave correspondientes a dichas
marcas.

Viaticum y Luteciel presentaron demanda contra Google. Mediante sentencia de
13 de octubre de 2003, el tribunal de grande instance de Nanterre estimé que Goo-
gle habia incurrido en violacién de derechos de marca y condené a dicha empresa
a reparar el perjuicio sufrido por Viaticum y Luteciel. Google interpuso recurso de
apelacién ante la cour d’appel de Versailles. Este dltimo 6rgano jurisdiccional, me-
diante sentencia de 10 de marzo de 2005, consider6 que Google habia coadyuvado a
la violacion de derechos de marca y confirmé la sentencia de 13 de octubre de 2003.
Google recurrié en casacion.
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En este contexto, la Cour de cassation decidié suspender el procedimiento y plantear
al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1) En el caso del prestador de un servicio remunerado de referenciacién que pone

a disposicién de los anunciantes palabras clave que reproducen o imitan marcas
registradas y, mediante el contrato de referenciacion, organiza la creacién y la
aparicion en pantalla en una posicion privilegiada, a partir de dichas palabras
clave, de enlaces promocionales hacia sitios en los que se ofrecen productos idén-
ticos o similares a aquellos para los que se han registrado dichas marcas, ;debe
interpretarse el articulo 5, apartado 1, letras a) y b), de la [Directiva 89/104] en el
sentido de que el prestador de dicho servicio hace un uso de estas marcas que el
titular de las mismas esté facultado para prohibir?

En el supuesto de que dicho uso no constituya un uso que el titular de la marca esté
facultado para prohibir en aplicacién de la Directiva [89/104] y del Reglamento
[n°40/94], ;puede estimarse que el prestador del servicio remunerado de referen-
ciacién presta un servicio de la sociedad de la informacién consistente en alma-
cenar datos facilitados por el destinatario del servicio, en el sentido del articulo 14
de la [Directiva 2000/31], de modo que no puede incurrir en responsabilidad has-
ta que el titular de la marca le haya informado de que el anunciante hace un uso
ilicito de dicho signo?»

D. Asunto C-238/08

El Sr. Thonet es titular de la marca francesa «Eurochallenges», registrada, en parti-
cular, para servicios de agencia matrimonial. CNRRH ejerce la actividad de agencia
matrimonial y es titular de la marca mencionada, concedida por el Sr. Thonet.
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En el ano 2003, el Sr. Thonet y CNRRH obtuvieron constatacién fehaciente de que
la introduccién en el motor de biisqueda de Google del término que integra la mar-
ca mencionada daba lugar a la aparicidn, bajo la ribrica «enlaces patrocinados», de
enlaces a sitios de competidores de CNRRH, explotados respectivamente por el Sr.
Raboin y Tiger. Se demostrd también que Google ofrecia a los anunciantes la posibi-
lidad de seleccionar con este fin dicho término como palabra clave.

En el marco de la demanda presentada por el Sr. Thonet y CNRHH, el Sr. Raboin,
Tiger y Google fueron condenados por violacién del derecho de marca mediante sen-
tencia de 14 de diciembre de 2004 del tribunal de grande instance de Nanterre, con-
firmada en apelacién mediante sentencia de 23 de marzo de 2006 de la cour d’appel
de Versailles. Google recurrié en casacion.

En este contexto, la Cour de cassation decidié suspender el procedimiento y plantear
al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1) 4El hecho de que una empresa reserve, mediante un contrato de referenciacién
remunerado a sitios en Internet, una palabra clave que haga aparecer en pantalla,
en el caso de una buisqueda que incluya dicha palabra, un enlace que proponga
conectarse a un sitio explotado por dicha empresa para ofrecer en venta pro-
ductos o servicios y que reproduzca o imite una marca registrada por un tercero
para designar productos idénticos o similares, sin autorizacién del titular de dicha
marca, constituye en si mismo una vulneracién del derecho exclusivo que el ar-
ticulo 5 de la [Directiva 89/104] garantiza al titular de la marca?

2) En el caso del prestador de un servicio remunerado de referenciaciéon que pone
a disposicion de los anunciantes palabras clave que reproducen o imitan marcas
registradas y, mediante el contrato de referenciacion, organiza la creacién y la
aparicién en pantalla en una posicién privilegiada, a partir de dichas palabras
clave, de enlaces promocionales hacia sitios en los que se ofrecen productos idén-
ticos o similares a aquellos para los que se han registrado dichas marcas, ;debe
interpretarse el articulo 5, apartado 1, letras a) y b), de la [Directiva 89/104] en el
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sentido de que el prestador de dicho servicio hace un uso de estas marcas que el
titular de las mismas esta facultado para prohibir?

3) Enelsupuesto de que dicho uso no constituya un uso que el titular de la marca esté
facultado para prohibir en aplicacién de la Directiva [89/104] y del Reglamento
[n°40/94], ;puede estimarse que el prestador del servicio remunerado de referen-
ciacién presta un servicio de la sociedad de la informacién consistente en alma-
cenar datos facilitados por el destinatario del servicio, en el sentido del articulo 14
de la [Directiva 2000/31], de modo que no puede incurrir en responsabilidad has-
ta que el titular de la marca le haya informado de que el anunciante hace un uso
ilicito de dicho signo?»

II1. Sobre las cuestiones prejudiciales

A. Sobre el empleo de palabras clave correspondientes a marcas ajenas en un servicio
de referenciacion en Internet

1. Consideraciones preliminares

En el origen de los litigios principales se encuentra el empleo, no autorizado por los
titulares de las marcas de que se trata, de signos que se corresponden con éstas como
palabras clave en el marco de un servicio de referenciacion en Internet. Estas palabras
clave han sido escogidas por clientes del prestador del servicio, que las acepta y alma-
cena. Los clientes en cuestién comercializan bien imitaciones de productos del titular
de la marca (asunto C-236/08), bien, simplemente, productos competidores (asuntos
C-237/08 y C-238/08).
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Mediante la primera cuestion formulada en el asunto C-236/08, la primera cuestiéon
en el asunto C-237/08 y las cuestiones primera y segunda en el asunto C-238/08,
que deben examinarse conjuntamente, el 6rgano jurisdiccional remitente pregunta
esencialmente si los articulos 5, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 89/104 y 9,
apartado 1, letras a) y b), del Reglamento n° 40/94 deben interpretarse en el sentido de
que el titular de una marca esta facultado para prohibir a un tercero que, a partir de
una palabra clave, idéntica o similar a la marca, que haya seleccionado o almacenado
sin consentimiento del titular en el marco de un servicio de referenciacién en Inter-
net, presente un anuncio, o encargue su presentacion, sobre productos o servicios
idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca.

La primera cuestion formulada en el asunto C-236/08, la primera cuestién en el asun-
to C-237/08 y la segunda cuestion en el asunto C-238/08 se centran, a este respecto,
en el almacenamiento de dicha palabra clave por el prestador del servicio de referen-
ciacién y en la organizacién por éste de la aparicién en pantalla del anuncio de su
cliente a partir de tal palabra, mientras que la primera cuestién en el asunto C-238/08
versa sobre la seleccién por el anunciante del signo como palabra clave y en la apari-
cién del anuncio que se deriva, gracias al referenciacién, de dicha seleccién.

Los articulos 5, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, le-
tras a) y b), del Reglamento n° 40/94 autorizan, en algunas circunstancias, a los titula-
res de las marcas a prohibir a los terceros el uso de signos idénticos o similares a sus
marcas para productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que se han
registrado las marcas.

En los litigios principales, el empleo de signos correspondientes a marcas como pala-
bras clave tiene por objeto y por efecto la aparicion en pantalla de enlaces promocio-
nales a sitios en los que se ofrecen productos o servicios idénticos a aquellos para los
que se han registrado dichas marcas, es decir, productos de marroquineria, servicios
de organizacion de viajes y servicios de agencia matrimonial.
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Por consiguiente, el Tribunal de Justicia, para el andlisis de la cuestién descrita en el
apartado 43 de la presente sentencia, tendra principalmente en cuenta los articulos 5,
apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra a), del Reglamento
n° 40/94 y sélo de manera incidental tomard en consideracién la letra b) del mismo
apartado de ambos articulos, dado que esta tltima disposicion se refiere, cuando el
signo es idéntico a la marca, al supuesto en que los productos o los servicios ofrecidos
por el tercero son sdlo similares a aquellos para los que se ha registrado la marca.

Una vez efectuado este examen, habra de responderse a la segunda cuestién formula-
da en el asunto C-236/08, por la que se solicita al Tribunal de Justicia que se pronun-
cie sobre el mismo interrogante, pero esta vez a la luz de los articulos 5, apartado 2, de
la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, que se refieren
a los derechos conferidos por las marcas que gozan de renombre. Sin perjuicio de la
comprobacion de este extremo por el 6rgano jurisdiccional remitente, se desprende
de la peticidn de decisién prejudicial que la normativa aplicable en Francia incluye la
norma prevista en el articulo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104. Por otro lado, el
Tribunal de Justicia ha precisado que esta disposicién no debe interpretarse exclusi-
vamente de manera literal, sino también tomando en consideracién la légica interna
y los objetivos del sistema en el que se inserta. Por lo tanto, la norma del articulo 5,
apartado 2, de la Directiva 89/104 no se refiere inicamente a los casos en que un
tercero utiliza un signo idéntico o similar a una marca de renombre para productos
o servicios que no son similares a aquellos para los que se haya registrado la marca,
sino que abarca también las situaciones en que se emplea para productos o servi-
cios que sean idénticos o similares a los cubiertos por la marca registrada (sentencias
de 9 de enero de 2003, Davidoft, C-292/00, Rec. p. 1-389, apartados 24 a 30, y de
10 de abril de 2008, adidas y adidas Benelux, C-102/07, Rec. p. [-2439, apartado 37).

2. Sobre la interpretacion de los articulos 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104
y 9, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 40/94

De conformidad con el articulo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 o, si se
trata de una marca comunitaria, con el articulo 9, apartado 1, letra a), del Reglamen-
to n° 40/94, el titular de la marca esté facultado para prohibir a cualquier tercero el
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uso, sin su consentimiento, de un signo idéntico a dicha marca, cuando dicho uso
se produzca en el trafico econémico, para productos o servicios idénticos a aquellos
para los que la marca esté registrada, y menoscabe o pueda menoscabar las funciones
de la marca (véanse, en particular, la sentencia de 11 de septiembre de 2007, Céline,
C-17/06, Rec. p. I-7041, apartado 16; el auto de 19 de febrero de 2009, UDV North
America, C-62/08, Rec. p. I-1279, apartado 42, y la sentencia de 18 de junio de 2009,
L'Oréal y otros, C-487/07, Rec. p. I-5185, apartado 58).

a) Uso en el trafico econémico

El uso del signo idéntico a la marca se produce en el trafico econdmico si se realiza
en el contexto de una actividad comercial con dnimo de lucro y no en la esfera pri-
vada (sentencias de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Rec.
p- I-10273, apartado 40, y Céline, antes citada, apartado 17; auto UDV North Ameri-
ca, antes citado, apartado 44).

En lo que atafie, en primer lugar, al anunciante que paga por el servicio de referen-
ciacién y elige como palabra clave un signo idéntico a una marca que no le pertenece,
debe senalarse que hace uso de dicho signo en el sentido de la jurisprudencia citada.

Desde el punto de vista del anunciante, la seleccién de una palabra clave idéntica a
la marca tiene por objeto y por efecto la aparicion en pantalla de un enlace promo-
cional al sitio en el que comercializa sus productos y servicios. Dado que el signo
seleccionado como palabra clave es el medio que determina la aparicién del anuncio
publicitario, no puede negarse que el anunciante utiliza dicho signo en el contexto de
sus actividades comerciales y no en la esfera privada.
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Por lo que respecta al prestador del servicio de referenciacion, consta que ejerce una
actividad comercial y que actia con 4nimo de lucro cuando almacena como palabras
clave, por cuenta de algunos de sus clientes, signos idénticos a marcas y organiza la
presentacion en pantalla de anuncios a partir de tales palabras.

Consta asimismo que este servicio no sélo se presta a los titulares de dichas marcas
o a los operadores autorizados para ofrecer los productos o servicios de éstos, sino
que también, al menos en los asuntos de que se trata, se efectia sin que medie el
consentimiento de los titulares y es accesible a quienes ofrecen productos o servicios
competidores o imitaciones.

Si bien estos datos revelan que el prestador del servicio de referenciacién desarrolla
su actividad «en el trafico econémico» cuando pone a disposicion de los anunciantes,
como palabras clave, signos que son idénticos a marcas, cuando los almacena y cuan-
do muestra los anuncios de sus clientes en respuesta a la introduccién de tales signos,
no se desprende de ellos que el prestador haga por si mismo «uso» de dichos signos
en el sentido de los articulos 5 de la Directiva 89/104 y 9 del Reglamento n°® 40/94.

A este respecto, basta con sefialar que el uso de un signo idéntico o similar a una
marca por un tercero implica, como minimo, que éste utilice el signo en el marco de
su propia comunicacién comercial. El servicio de referenciacion permite a los clientes
utilizar signos idénticos o similares a marcas, sin que el prestador de dicho servicio
haga por si mismo uso de estos signos.

No pone en entredicho esta conclusién el hecho de que el prestador reciba una remu-
neracion de sus clientes por el uso de dichos signos. Crear las condiciones técnicas
necesarias para que pueda utilizarse un signo y recibir una remuneracion por este
servicio no significa que el prestador del servicio haga por si mismo uso del signo.
Dado que posibilita que su cliente utilice el signo, su papel no debe examinarse a la luz
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de los articulos 5 de la Directiva 89/104 y 9 del Reglamento n° 40/94, sino, en su caso,
de otras normas juridicas, como las mencionadas en el apartado 107 de la presente
sentencia.

De lo que antecede se desprende que el prestador del servicio de referenciacién no
hace un uso en el trafico econémico en el sentido de las disposiciones mencionadas
de la Directiva 89/104 y del Reglamento n° 40/94.

Por consiguiente, los requisitos de que el uso se produzca «para productos y servi-
cios» y de que se menoscaben las funciones de la marca deben examinarse iunicamen-
te en relacion con el uso del signo idéntico a la marca por el anunciante.

b) Uso «para productos o servicios»

La expresion «para productos o servicios» idénticos a aquellos para los que se haya
registrado la marca, que figura en los articulos 5, apartado 1, letra a), de la Directiva
89/104 y 9, apartado 1, letra a), del Reglamento n°® 40/94, se refiere, en principio, a
los productos o los servicios del tercero que hace uso del signo idéntico a la marca
[véanse las sentencias de 25 de enero de 2007, Adam Opel, C-48/05, Rec. p. I-1017,
apartados 28 y 29, y de 12 de junio de 2008, O2 Holdings y O2 (UK), C-533/06, Rec.
p. [-4231, apartado 34]. Eventualmente, puede también referirse a los productos o
servicios de otro, por cuya cuenta actue el tercero (véase el auto UDV North America,
antes citado, apartados 43 a 51).

Como ha sefialado ya el Tribunal de Justicia, las actividades enumeradas en los ar-
ticulos 5, apartado 3, de la Directiva 89/104 y 9, apartado 2, del Reglamento n° 40/94,
que consisten en poner el signo en los productos o en su presentacion, comercializar
productos o servicios con el signo, importar o exportar los productos con el signo y
utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad, constituyen usos para
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productos o servicios (véanse las sentencias, antes citadas, Arsenal Football Club,
apartado 41, y Adam Opel, apartado 20).

Las circunstancias que han dado lugar al litigio principal en el asunto C-236/08 se
asemejan a algunas de las situaciones descritas en las disposiciones mencionadas de
la Directiva 89/104 y del Reglamento n° 40/94, concretamente a la oferta de los pro-
ductos del tercero con el signo idéntico a la marca y al uso del signo en la publicidad.
De los autos se desprende que en los anuncios que se muestran bajo la rdbrica «enla-
ces patrocinados» aparecian signos idénticos a las marcas de Vuitton.

Sin embargo, los supuestos que han dado lugar a los asuntos C-237/08 y C-238/08 se
caracterizan por el hecho de que en los anuncios de los terceros no aparece el signo
idéntico a la marca.

Google sostiene que, si no se hace ninguna mencién al signo en el propio anuncio, no
puede considerarse que el uso del signo como palabra clave se haga para productos o
servicios. Tanto los titulares de marcas que han actuado contra Google como el Go-
bierno francés defienden la tesis contraria.

A este respecto, debe recordarse que en los articulos 5, apartado 3, de la Directiva
89/104-y 9, apartado 2, del Reglamento n° 40/94 figura inicamente una enumeracion
no exhaustiva de los tipos de uso que el titular de la marca puede prohibir (sentencias
Arsenal Football Club, antes citada, apartado 38; de 17 de marzo de 2005, Gillette
Company y Gillette Group Finland, C-228/03, Rec. p. I-2337, apartado 28, y Adam
Opel, antes citada, apartado 16). Por lo tanto, la circunstancia de que el signo que
utilice el tercero con fines publicitarios no aparezca en la propia publicidad no signi-
fica, por si sola, que este uso no encaje en el concepto de «uso [...] para productos o
servicios» en el sentido del articulo 5 de la Directiva 89/104.
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Ademés, interpretar dicha enumeracién en el sentido de que sélo los usos que men-
ciona son relevantes supone ignorar que se redacté antes de la plena aparicion del
comercio electrénico y del desarrollo de la publicidad en este medio. Sin embargo,
estas formas electrénicas de comercio y publicidad son las que mds pueden dar lugar,
mediante el uso de tecnologias informaticas, a usos distintos de los enumerados en
los articulos 5, apartado 3, de la Directiva 89/104 y 9, apartado 2, del Reglamento
n° 40/94.

En el caso del servicio de referenciacién, consta que el anunciante que selecciona
como palabra clave un signo idéntico a una marca ajena pretende que los internautas
que introduzcan esta palabra como término de btsqueda pulsen no sélo en los en-
laces del titular de la marca que se muestren, sino también en el enlace promocional
del anunciante.

Resulta también manifiesto que en la mayor parte de los casos el internauta que in-
troduce el nombre de una marca como término de biisqueda pretende encontrar in-
formacion u ofertas sobre los productos o los servicios de dicha marca. Por lo tanto,
cuando se muestran, a un lado o encima de los resultados naturales de la busqueda,
enlaces promocionales hacia sitios en los que se ofrecen productos o servicios de
competidores del titular de la marca, el internauta puede percibir estos enlaces, si
no los descarta de entrada por considerarlos irrelevantes ni los confunde con los del
titular de la marca, como una alternativa a los productos o servicios del titular de la
marca.

En esta situacion, caracterizada por la selecciéon por un competidor del titular de la
marca de un signo idéntico a ésta como palabra clave, para proponer a los internautas
una alternativa a los productos o servicios del titular, se hace un uso de dicho signo
para los productos o los servicios del competidor.

A este respecto, debe recordarse que, como ha declarado ya el Tribunal de Justicia,
un anunciante que utiliza, en publicidad comparativa, un signo idéntico o similar a
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la marca de un competidor para identificar, explicita o implicitamente, los productos
o servicios ofrecidos por éste y comparar con ellos sus propios productos o servicios
hace uso de dicho signo «para productos o servicios» en el sentido del articulo 5,
apartado 1, de la Directiva 89/104 [véanse las sentencias, antes citadas, O2 Holdings
y O2 (UK), apartados 35, 36 y 42, y L'Oréal y otros, apartados 52 y 53].

Sin que sea necesario examinar si la publicidad en Internet a partir de palabras clave
idénticas a marcas de competidores constituye o no una forma de publicidad compa-
rativa, ha de considerarse, en cualquier caso, que, al igual que se observa en la juris-
prudencia citada en el apartado precedente, el uso que el anunciante hace del signo
idéntico a la marca de un competidor para que lleguen a conocimiento del internauta
no sélo los productos o servicios ofrecidos por este competidor, sino también los
del propio anunciante, constituye un uso para los productos o los servicios de dicho
anunciante.

Por otro lado, aun en los casos en que el anunciante no pretende, al utilizar el signo
idéntico a la marca como palabra clave, que se presenten sus productos o sus servicios
como una alternativa a los productos o servicios del titular de la marca, sino mds bien
inducir a error a los internautas sobre el origen de sus productos o servicios, hacién-
doles creer que proceden del titular de la marca o de una empresa econémicamente
vinculada a éste, se constata un uso «para productos o servicios». Como ha declarado
el Tribunal de Justicia, se produce este uso, en todo caso, cuando el tercero utiliza el
signo idéntico a la marca de manera que se establezca un vinculo entre el signo y los
productos que comercializa o los servicios que presta el tercero (sentencia Céline,
antes citada, apartado 23, y auto UDV North America, antes citado, apartado 47).

De todo lo anterior se deriva que el empleo por el anunciante del signo idéntico a la
marca como palabra clave en el marco de un servicio de referenciacién en Internet
estd comprendido en el concepto de uso «para productos o servicios» en el sentido
del articulo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104.
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Del mismo modo, se trata de un uso «para productos o servicios» en el sentido del
articulo 9, apartado 1, letra a), del Reglamento n°® 40/94, cuando el signo que es objeto
de uso es idéntico a una marca comunitaria.

¢) Uso que puede menoscabar las funciones de la marca

El derecho exclusivo previsto en los articulos 5, apartado 1, letra a), de la Directiva
89/104y 9, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 40/94 se concede para permitir que
el titular de la marca proteja sus intereses especificos como titular de dicha marca, es
decir, para garantizar que ésta pueda cumplir las funciones que le son propias. Por lo
tanto, el ejercicio de este derecho debe quedar reservado a los casos en los que el uso
del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca
(véanse, en particular, las sentencias, antes citadas, Arsenal Football Club, aparta-
do 51; Adam Opel, apartados 21 y 22, y L'Oréal y otros, apartado 58).

De la jurisprudencia citada se desprende que el titular de la marca no puede oponerse
al uso de un signo idéntico a la marca, si dicho uso no puede menoscabar ninguna
de las funciones de ésta (véanse las sentencias, antes citadas, Arsenal Football Club,
apartado 54, y L'Oréal y otros, apartado 60).

Entre dichas funciones no sélo figura la funcién esencial de la marca, consistente en
garantizar a los consumidores la procedencia del producto o del servicio (en lo suce-
sivo, «funcién de indicacién del origen»), sino también sus demds funciones, como,
en particular, la consistente en garantizar la calidad de ese producto o de ese servicio,
o las de comunicacion, inversion o publicidad (sentencia L'Oréal y otros, antes citada,
apartado 58).

La proteccion conferida por los articulos 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104
y 9, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 40/94 es, a este respecto, mds amplia que
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la prevista en la letra b) del mismo apartado de ambos articulos, cuya puesta en préc-
tica exige la existencia de riesgo de confusion (véanse, en este sentido, las sentencias,
antes citadas, Davidoff, apartado 28, y L'Oréal y otros, apartado 59).

De la jurisprudencia citada se deriva que, en el supuesto contemplado en los articu-
los 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra a), del Regla-
mento n° 40/94, en que el tercero usa el signo idéntico a la marca para productos o
servicios idénticos a aquellos para los que se ha registrado ésta, el titular de la marca
esta facultado para prohibir este uso si puede menoscabar alguna de las funciones
de la marca, bien sea la funcién de indicacién del origen, bien alguna de las demads
funciones.

El titular de la marca no puede prohibir este uso en los supuestos excepcionales pre-
vistos en los articulos 6 y 7 de la Directiva 89/104 y en los articulos 12 y 13 del Re-
glamento n° 40/94. Sin embargo, no se ha afirmado que concurra alguno de estos
supuestos en el presente caso.

Las funciones pertinentes que deben examinarse en este caso son la de indicacién del
origen y la de publicidad.

i) Menoscabo de la funcién de indicaciéon del origen

La funcidn esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario final
la identidad de origen del producto o del servicio que con ella se designa, permitién-
dole distinguir dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia (véan-
se, en particular, las sentencias de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, Rec.
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p- I-5507, apartado 28, y de 6 de octubre de 2005, Medion, C-120/04, Rec. p. I-8551,
apartado 23).

La determinacién de si dicha funcién de la marca resulta menoscabada cuando se
muestra a los internautas, a partir de una palabra clave idéntica a una marca, un
anuncio de un tercero, que puede ser competidor del titular de dicha marca, depende
particularmente del modo en que se presente el anuncio.

Se menoscaba la funcién de indicacién del origen de la marca cuando el anuncio no
permite o apenas permite al internauta normalmente informado y razonablemente
atento determinar si los productos o servicios incluidos en el anuncio proceden del
titular de la marca o de una empresa econdmicamente vinculada a éste o si, por el
contrario, proceden de un tercero (véase, en este sentido, la sentencia Céline, antes
citada, apartado 27 y jurisprudencia citada).

En tal situacién, que se caracteriza, por otro lado, por la aparicién instantdnea del
anuncio en cuestion en respuesta a la introduccién de la marca en el drea de busqueda
y por su coincidencia en pantalla con la marca, en su posicion de término de bisque-
da, el internauta puede verse inducido a error sobre el origen de los productos o servi-
cios de que se trate. En estas circunstancias, puesto que desencadena la aparicién del
anuncio, el uso que el tercero hace del signo idéntico a la marca, como palabra clave,
puede denotar la existencia de una relaciéon material en el trafico econémico entre
los productos y servicios de que se trata y el titular de la marca (véanse, por analogia,
las sentencias Arsenal Football Club, antes citada, apartado 56, y de 16 de noviembre
de 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Rec. p. [-10989, apartado 60).

También por lo que respecta al menoscabo de la funcién de indicacién del origen,
resulta 1til tener en cuenta que la normativa de la Unién sobre comercio electrénico
insiste en la necesidad de que la visualizacion de los anuncios en Internet sea trans-
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parente. Habida cuenta del interés en garantizar la lealtad de las transacciones y la
proteccion de los consumidores, subrayado en el vigésimo noveno considerando de la
Directiva 2000/31, el articulo 6 de esta Directiva establece la norma de que la persona
fisica o juridica en cuyo nombre se haga una comunicacién comercial que forme par-
te de un servicio de la sociedad de la informacion debe ser claramente identificable.

Si bien se constata, de este modo, que la responsabilidad de los anunciantes en In-
ternet puede generarse en aplicaciéon de normas de otros dmbitos juridicos, como las
relativas a la competencia desleal, no deja de ser cierto que el supuesto uso ilicito en
Internet de signos idénticos o similares a marcas se presta a un examen con arreglo
al Derecho de marcas. Teniendo en cuenta la funcién esencial de la marca, que, en
el contexto del comercio electrénico, consiste, en particular, en permitir a los inter-
nautas que recorren los anuncios mostrados en respuesta a una busqueda sobre una
marca concreta distinguir entre los productos o servicios del titular de la marca y los
que tienen otra procedencia, debe facultarse al titular de la marca a prohibir que se
muestren anuncios de terceros que los internautas pueden atribuirle erréneamente.

Corresponde al érgano jurisdiccional nacional apreciar, caso por caso, si los hechos
que han dado lugar al litigio de que conoce se caracterizan por el menoscabo efectivo
o posible de la funcién de indicacion del origen descrita en el apartado 84 de la pre-
sente sentencia.

Cuando el anuncio del tercero sugiere la existencia de un vinculo econédmico entre
dicho tercero vy el titular de la marca, se constata un menoscabo de la funcién de in-
dicacién del origen.

Cuando el anuncio, pese a no sugerir la existencia de un vinculo econémico, es tan
impreciso sobre el origen de los productos o servicios de que se trata que un inter-
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nauta normalmente informado y razonablemente atento no puede determinar, sobre
la base del enlace promocional y del mensaje comercial que lo acompaiia, si el anun-
ciante es un tercero para el titular de la marca o si, por el contrario, estd econémica-
mente vinculado a éste, se impone también la conclusion de que dicha funcién de la
marca resulta menoscabada.

ii) Menoscabo de la funcién de publicidad

Dado que el trifico econémico se caracteriza por la variada oferta de productos y
servicios, el titular de una marca puede tener por objetivo no sélo indicar con dicha
marca el origen de sus productos o servicios, sino también utilizar su marca con fines
publicitarios para informar y atraer al consumidor.

Por lo tanto, el titular de una marca esté facultado para prohibir el uso, sin su con-
sentimiento, de un signo idéntico a su marca, para productos o servicios idénticos a
aquellos para los que la marca esté registrada, cuando dicho uso afecte al empleo de
la marca por su titular como elemento de promocién de las ventas o instrumento de
estrategia comercial.

En lo que atafie al uso por los anunciantes en Internet del signo idéntico a una marca
ajena, como palabra clave para la aparicion en pantalla de mensajes publicitarios, es
evidente que este uso puede tener repercusiones en el empleo de dicha marca por su
titular con fines publicitarios y en su estrategia comercial.

Dado el importante lugar que ocupa la publicidad en Internet en el trafico econé-
mico, es posible que el titular de la marca inscriba su propia marca como palabra
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clave en el servicio de referenciaciéon para que aparezca un anuncio bajo la rubrica
«enlaces patrocinados». En este caso, el titular de la marca deberd eventualmente
comprometerse al pago de un precio por clic més elevado que el que corresponde a
otros operadores econémicos, si desea que su anuncio aparezca antes del de los otros
operadores que han seleccionado también su marca como palabra clave. Ademads, aun
cuando el titular de la marca esté dispuesto a pagar un precio por clic mas elevado que
el que ofrecen los terceros que hayan seleccionado también dicha marca, no puede
estar seguro de que su anuncio vaya a aparecer antes del de los terceros, dado que en
la determinacién del orden de aparicién de los anuncios intervienen més factores.

Sin embargo, estas repercusiones del uso de un signo idéntico a la marca por terceros
no constituyen por si mismas un menoscabo de la funcién de publicidad de la marca.

Segtn lo manifestado por el propio érgano jurisdiccional remitente, la situacién so-
bre la que versan las cuestiones prejudiciales se concreta en la apariciéon de enlaces
promocionales en respuesta a la introduccion por el internauta de un término de bus-
queda que corresponde a la marca seleccionada como palabra clave. Consta también
en estos asuntos que los enlaces promocionales aparecen al lado o encima de la lista
de resultados naturales de la busqueda. Por ultimo, no se discute que el orden de los
resultados naturales se deriva de la pertinencia de los respectivos sitios en relacién
con el término de busqueda introducido por el internauta y que el operador del motor
de btisqueda no cobra por mostrar estos resultados.

De lo anterior se desprende que cuando el internauta introduce el nombre de una
marca como término de bisqueda, la pagina de inicio del sitio promocional del titu-
lar aparece en la lista de resultados naturales, normalmente en uno de los primeros
lugares. Mediante la aparicion en pantalla de este sitio, que, por otro lado, es gratuita,
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se hacen visibles los productos o servicios del titular de la marca al internauta, con
independencia de si el titular consigue o no que su anuncio ocupe también uno de los
primeros lugares bajo la ribrica «enlaces patrocinados».

Habida cuenta de estas circunstancias, procede declarar que el uso de un signo idén-
tico a una marca ajena en el marco de un servicio de referenciacién como el contro-
vertido en los asuntos principales no puede menoscabar la funcién de publicidad de
la marca.

d) Conclusién

En atencion a las anteriores consideraciones, debe responderse a la primera cuestion
formulada en el asunto C-236/08, a la primera cuestién en el asunto C-237/08 y a las
cuestiones primera y segunda en el asunto C-238/08 que:

— los articulos 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra a),
del Reglamento n° 40/94 deben interpretarse en el sentido de que el titular de una
marca estd facultado para prohibir a un anunciante que, a partir de una palabra
clave idéntica a la marca que haya seleccionado sin consentimiento del titular en
el marco de un servicio de referenciacién en Internet, haga publicidad de produc-
tos o servicios idénticos a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando
dicha publicidad no permite o apenas permite al internauta medio determinar si
los productos o servicios incluidos en el anuncio proceden del titular de la marca
o de una empresa econémicamente vinculada a éste o si, por el contrario, proce-
den de un tercero;
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— el prestador de un servicio de referenciacién en Internet que almacena como pa-
labra clave un signo idéntico a una marca y organiza la presentacién en pantalla
de anuncios a partir de tal signo no hace uso de dicho signo en el sentido del ar-
ticulo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104 o del articulo 9, apartado 1, letras a)
y b), del Reglamento n° 40/94.

3. Sobre la interpretacién de los articulos 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 y 9,
apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94

Mediante la segunda cuestién formulada en el asunto C-236/08, el érgano jurisdiccio-
nal remitente pregunta esencialmente si el prestador de un servicio de referenciacién
en Internet que almacena como palabra clave un signo correspondiente a una marca
de renombre y organiza la presentacidn en pantalla de anuncios a partir de tal signo
hace un uso de dicho signo que el titular de la marca esta facultado para prohibir con
arreglo al articulo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 o, cuando el signo es idéntico a
una marca comunitaria, con arreglo al articulo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento
n° 40/94.

Segtn lo expuesto por el érgano jurisdiccional remitente, consta en dicho asunto que
Google permitia a anunciantes que ofrecian a los internautas imitaciones de produc-
tos de Vuitton seleccionar palabras clave correspondientes a las marcas de Vuitton y
asociarlas a otras palabras clave como «imitacién» y «copia».

El Tribunal de Justicia ha declarado ya, en relacién con la comercializacién de imi-
taciones, que cuando un tercero pretenda aprovecharse de una marca de renombre
mediante el uso de un signo idéntico o similar a ésta, para beneficiarse de su poder
de atraccién, de su reputacion y de su prestigio, y explotar el esfuerzo comercial rea-
lizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de ésta sin ofrecer a
cambio compensacién econémica alguna y sin hacer ningtin tipo de esfuerzo a estos
efectos, debe considerarse que la ventaja obtenida del cardcter distintivo o del renom-
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bre de dicha marca mediante tal uso es desleal (sentencia L'Oréal y otros, antes citada,
apartado 49).

Esta jurisprudencia resulta pertinente en los casos en que los anunciantes en Inter-
net comercializan, mediante el uso de signos idénticos a marcas de renombre como
«Louis Vuitton» o «Vuitton», imitaciones de los productos del titular de dichas mar-
cas.

Sin embargo, en lo que atafe a la cuestion de si, cuando almacena como palabras
clave estos signos, asociados a términos como «imitacién» y «copia», y permite que
desencadenen la aparicién de anuncios, el prestador del servicio de referenciacién
hace por si mismo un uso que el titular de tales marcas estd facultado para prohibir,
procede recordar, como se indica en los apartados 55 a 57 de la presente sentencia,
que estos actos del prestador no configuran el uso al que se refieren los articulos 5 de
la Directiva 89/104 y 9 del Reglamento n° 40/94.

Por consiguiente, debe responderse a la segunda cuestién planteada en el asunto
C-236/08 que el prestador de un servicio de referenciacién en Internet que almacena
como palabra clave un signo idéntico a una marca de renombre y organiza la presen-
tacion en pantalla de anuncios a partir de tal signo no hace uso de dicho signo en el
sentido del articulo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 o del articulo 9, apartado 1,
letra c), del Reglamento n° 40/94.

B. Sobre la responsabilidad del prestador del servicio de referenciacion

Mediante las cuestiones tercera, segunda y tercera en los asuntos C-236/08, C-237/08
y C-238/08, respectivamente, el 6rgano jurisdiccional remitente pregunta en esencia
si el articulo 14 de la Directiva 2000/31 debe interpretarse en el sentido de que un
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servicio de referenciacidn en Internet constituye un servicio de la sociedad de la in-
formacion consistente en almacenar datos facilitados por el anunciante, de modo que
dichos datos son objeto de un «alojamiento» en el sentido de dicho articulo y que, por
tanto, el prestador del servicio de referenciacién no puede incurrir en responsabili-
dad hasta que se le informe de que el anunciante hace un uso ilicito de dicho signo.

La seccién 4 de la Directiva 2000/31, que, bajo el titulo «Responsabilidad de los pres-
tadores de servicios intermediarios», engloba los articulos 12 a 15 de ésta, pretende
restringir los casos en los que, conforme al Derecho nacional aplicable en la materia,
puede generarse la responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios.
Por tanto, los requisitos para que se declare la existencia de esta responsabilidad se
encuentran en el Derecho nacional, en el bien entendido de que, conforme a la sec-
cién 4 de la misma Directiva, algunos supuestos no dan lugar a la responsabilidad de
los prestadores de servicios intermediarios. A partir de la expiracién del plazo fijado
para la adaptacion del Derecho nacional a la Directiva, las normas internas relativas a
la responsabilidad de tales prestadores deben incluir las limitaciones de responsabili-
dad previstas en dichos articulos.

Vuitton, Viaticum y CNRRH afirman, no obstante, que un servicio de referenciacién
como AdWords no es un servicio de la sociedad de la informacion en el sentido de las
mencionadas disposiciones de la Directiva 2000/31, de tal modo que el prestador de
este servicio no puede acogerse en ningtn caso a dichas limitaciones de responsabili-
dad. Google y la Comision sostienen la opinién contraria.

La limitacién de responsabilidad prevista en el articulo 14, apartado 1, de la Directiva
2000/31 se aplica en caso de «un servicio de la sociedad de la informacién consistente
en almacenar datos facilitados por el destinatario del servicio» y significa que el pres-
tador de tal servicio no puede ser considerado responsable de los datos almacenados
a peticion del destinatario, a menos que, tras llegar a su conocimiento, gracias a la
informacion recibida de un perjudicado o de otro modo, la ilicitud de estos datos o de
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las actividades del destinatario, no actie con prontitud para retirar los datos o hacer
que el acceso a ellos sea imposible.

Tal como se ha indicado en los apartados 14y 15 de la presente sentencia, el legislador
engloba en el concepto de «servicio de la sociedad de la informacién» los servicios
prestados a distancia, mediante equipos electrénicos de tratamiento y de almacena-
miento de datos, a peticién individual de un destinatario de servicios y normalmente
a cambio de una remuneracién. Teniendo en cuenta las caracteristicas del servicio de
referenciacién controvertido en los asuntos principales, resumidas en el apartado 23
de la presente sentencia, debe llegarse a la conclusién de que retine todos los elemen-
tos de dicha definicién.

Tampoco puede negarse que el prestador de un servicio de referenciacién transmite
informacién del destinatario de dicho servicio, que es el anunciante, en una red de
comunicacién accesible a los internautas y almacena, es decir, graba en su servidor,
ciertos datos, como las palabras clave seleccionadas por el anunciante, el enlace pro-
mocional, el mensaje comercial que acompana al enlace y la direccion del sitio del
anunciante.

Es también necesario, para que el almacenamiento por el prestador del servicio de
referenciaciéon quede incluido en el articulo 14 de la Directiva 2000/31, que su com-
portamiento se cifia al de un «prestador intermediario» en el sentido que el legislador
ha querido dar a esta expresién en la seccion 4 de esta Directiva.

A este respecto, se desprende del cuadragésimo segundo considerando de la Directiva
2000/31 que las exenciones de responsabilidad establecidas en dicha Directiva sélo se

I - 2512



114

115

116

117

GOOGLE FRANCE Y GOOGLE

aplican a aquellos casos en que la actividad del prestador de servicios de la sociedad
de la informacidn tiene naturaleza «meramente técnica, automadtica y pasiva», lo que
implica que el prestador «no tiene conocimiento ni control de la informacién trans-
mitida o almacenadax.

Por lo tanto, para comprobar si la responsabilidad del prestador del servicio de refe-
renciacion podria verse limitada con arreglo al articulo 14 de la Directiva 2000/31, es
necesario examinar si el papel desempeiiado por el prestador es neutro, es decir, si su
comportamiento es meramente técnico, automatico y pasivo, lo que implica que no
tiene conocimiento ni control de la informacién que almacena.

En lo que atane al servicio de referenciacién controvertido en los asuntos principales,
se deriva de los autos y de la descripcion que figura en los apartados 23 y siguientes
de la presente sentencia que Google procede, utilizando los programas que ha de-
sarrollado, a un tratamiento de los datos introducidos por los anunciantes, del que
resulta la aparicién en pantalla de anuncios en condiciones que Google controla. De
este modo, Google determina el orden de aparicion, que depende, en particular, de la
cantidad pagada por los anunciantes.

Ha de senalarse que la mera circunstancia de que el servicio de referenciacién sea
remunerado, de que Google fije las formas de remuneracién o, incluso, de que dé
informacion general a sus clientes no puede implicar que se excluya a Google de las
exenciones de responsabilidad previstas por la Directiva 2000/31.

De igual modo, la concordancia de la palabra clave seleccionada y del término de
buisqueda introducido por un internauta no basta por si mismo para que se considere
que Google tiene conocimiento o control de los datos introducidos en su sistema por
los anunciantes y grabados en su servidor.
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Sin embargo, si es pertinente, en el marco del examen al que alude el apartado 114
de la presente sentencia, el papel que desemperia Google en la redaccién del mensaje
comercial que acompania al enlace promocional o en el establecimiento o la seleccién
de palabras clave.

El érgano jurisdiccional nacional, que es el mejor situado para determinar el modo
concreto en que se presta el servicio controvertido en los asuntos principales, debe
partir de las anteriores consideraciones al apreciar si el papel que desempefia Goo-
gle en ese contexto se corresponde con el descrito en el apartado 114 de la presente
sentencia.

Por consiguiente, procede responder a las cuestiones tercera, segunda y tercera en
los asuntos C-236/08, C-237/08 y C-238/08, respectivamente, que el articulo 14 de la
Directiva 2000/31 debe interpretarse en el sentido de que la norma que establece se
aplica al prestador de un servicio de referenciacién en Internet cuando no desempeine
un papel activo que pueda darle conocimiento o control de los datos almacenados. Si
no desemperia un papel de este tipo, no puede considerarse responsable al prestador
de los datos almacenados a peticiéon del anunciante, a menos que, tras llegar a su co-
nocimiento la ilicitud de estos datos o de las actividades del anunciante, no actde con
prontitud para retirar los datos o hacer que el acceso a ellos sea imposible.

IV. Costas

Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el caricter de
un incidente promovido ante el érgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste re-
solver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio
principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser
objeto de reembolso.
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En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara:

1)

2)

3)

Los articulos 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo,
de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximacion de
las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, y 9, aparta-
do 1, letra a), del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre
de 1993, sobre la marca comunitaria, deben interpretarse en el sentido de
que el titular de una marca esta facultado para prohibir a un anunciante que,
a partir de una palabra clave idéntica a la marca, que haya seleccionado sin
consentimiento del titular en el marco de un servicio de referenciacion en
Internet, haga publicidad de productos o servicios idénticos a aquellos para
los que se ha registrado la marca, cuando dicha publicidad no permite o ape-
nas permite al internauta medio determinar si los productos o servicios in-
cluidos en el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa eco-
nomicamente vinculada a éste o si, por el contrario, proceden de un tercero.

El prestador de un servicio de referenciacion en Internet que almacena como
palabra clave un signo idéntico a una marca y organiza la presentacion en
pantalla de anuncios a partir de tal signo no hace uso de dicho signo en el
sentido del articulo 5, apartados 1y 2, de la Directiva 89/104 o del articulo 9,
apartado 1, del Reglamento n° 40/94.

El articulo 14 de la 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
electréonico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electréni-
c0), debe interpretarse en el sentido de que la norma que establece se aplica
al prestador de un servicio de referenciacion en Internet cuando no desem-
peiie un papel activo que pueda darle conocimiento o control de los datos
almacenados. Si no desempeiia un papel de este tipo, no puede considerarse
responsable al prestador de los datos almacenados a peticion del anunciante,
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a menos que, tras llegar a su conocimiento la ilicitud de estos datos o de las
actividades del anunciante, no actie con prontitud para retirar los datos o
hacer que el acceso a ellos sea imposible.

Firmas
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