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En 2016 ganamos otro de los casos de los que nos sentimos realmente 
satisfechos. Además de volver a ser pioneros en la materia, es un caso 
que ha generado y generará mucha discusion doctrinal. La verdad es que  
el hecho de utilizar y contratar como palabra clave, en el servicio de publi-
cidad de Google AdWords, la marca de un competidor, en determinadas 
condiciones no suponga infracción de marca, era una cuestión ya resuel-
ta por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero que esa misma 
conducta pudiera ser constitutiva de un acto de competencia desleal, 
por aprovechamiento indebido de la reputación y el esfuerzo ajenos, eso 
era otra cuestión mucho más discutible. Nosotros entendíamos que no, 
porque la palabra clave contratada por nuestro cliente (una marca de una 
empresa de la competencia) no aparecía nunca en el anuncio patrocina-
do de Google, por lo que el riesgo de confusión era inexistente. 

 El cliente fue demandado por infracción de marca y por compe-
tencia desleal. Inicialmente conseguimos que el Juzgado Mercantil de 
Alicante desestimara las dos acciones (marcaria y de competencia des-
leal). Sin embargo, la Audiencia Provincial de Alicante condenó a nuestro 
cliente por competencia desleal, por lo que tuvimos que interponer re-
curso de casación ante el Tribunal Supremo, que fue estimado mediante 
sentencia de 15 de febrero de 2017. En esencia, el Tribunal Supremo aco-
gió nuestros argumentos y entendió que si la conducta imputada supera-
ba el control de la Ley de Marcas no cabía volver a valorar los mismos he-
chos sobre el prisma de la competencia desleal (lo que se conoce como 
la complementariedad relativa). Y máxime, cuando el anuncio de nuestro 
cliente lo que hace, finalmente, es dar una alternativa a los servicios que 
ofrece el titular de la marca, sin existir riesgo de confusión.

La palabra clave
2016Los mejores casos

Logotipos de Citylift y Google AdWords.


