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LOS USOS EXPRESIVOS DE LAS MARCAS
COMERCIALES

THE EXPRESSIVE USES OF TRADEMARKS

MANUEL BERNET PAEZ*

RESUMEN

En las ultimas décadas se ha observado que el Derecho de marcas ha sufrido importantes
modificaciones que han alterado sus bases dogmaticas expandiendo su ambito de tutela mas
alla de sus confines tradicionales. Como contrapartida a tal fenémeno, de forma creciente las
marcas comerciales ajenas son utilizadas como un medio para transmitir mensajes artisticos,
ya sea al incorporarlas en titulos o en el contenido de creaciones intelectuales. Esta cuestion
es la finalidad de esta investigacion para lo cual se efectuara un analisis comparado de esta
materia, y se finalizara con una propuesta normativa al respecto.
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ABSTRACT

In recent decades it has been observed that Trademark Law has suffer important modifi-
cations that have altered its dogmatic grounds, expanding its scope of protection beyond its
traditional confines. As a counterpart to this phenomenon, increasingly, third-party trademarks
are used as a means to transmit artistic messages, either by incorporating them into titles or
the content of intellectual creations. This issue is the purpose of this research, for which a
comparative analysis of this matter will be carried out and will end with a normative proposal
in this regard.
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I. INTRODUCCION

El propdésito de este texto es presentar el estado de la cuestion respecto de
los denominados usos expresivos de las marcas comerciales. En términos gene-
rales, se alude a usos expresivos para referirnos a una amplia gama de hip6tesis
en que es empleada una marca ajena por un tercero, sin autorizacién de su titu-
lar, para manifestar una idea artistica, ya sea que se exprese en el titulo o en el
contenido de una creacién intelectual.

La eleccion de esta temdtica obedece a dos razones. La primera, debido a
que como se explicard mds adelante, las marcas comerciales cada vez forman
parte del l1éxico comun de las personas, y por ello, no s6lo denotan el origen
empresarial de un producto o servicio, sino que ademds son portadoras de repre-
sentaciones culturales cada vez mds intensas. De esta forma, estos signos distin-
tivos son utilizados como elementos para transmitir conceptos de naturaleza ar-
tistica. En segundo lugar, en atencidn a que la tutela a las marcas comerciales se
ha vuelto mas exorbitante, la colision con otros derechos fundamentales, como
lo es la libertad de expresion se ha intensificado mas en el tiempo.

Para acercarnos a este asunto en este trabajo utilizaremos de forma preferen-
te el Derecho comparado, y en especial, el Derecho federal estadounidense. Lo
anterior se debe a la rica jurisprudencia de dicho ordenamiento, como a su vez,
a los novedosos enfoques que ha exhibido su doctrina.

De esta manera, este texto tendrd cuatro partes. La primera daremos cuenta
de la evolucién contempordnea del Derecho de marcas, y los potenciales con-
flictos con la libertad de expresion. En la segunda, nos enfocaremos en examinar
los usos expresivos en el Derecho comparado. A continuacidn, en la tercera pre-
sentaremos una propuesta normativa sobre estas utilizaciones en el marco del
Derecho continental. Se finalizard con las debidas conclusiones.

II. LA NOTABLE EXPANSION DEL DERECHO DE MARCAS

El titular sobre un signo marcario esta facultado para utilizar este para dis-
tinguir sus productos o servicios en el mercado, lo que se denomina su faz posi-
tiva. Del mismo modo, dispone de un derecho para impedir que otros empleen
dicho simbolo para diferenciar sus productos o servicios en el comercio, po-
testad llamada ius prohibendi. Estas proyecciones del derecho sobre la marca
constituyen su nucleo esencial y sirven para desarrollar su funcién primordial,
a saber, la distintiva'.

En la actualidad se aprecia una tendencia generalizada de potenciar la po-
sicidn del titular marcario que le habilita a impedir cualquier uso que se realice
del signo por terceros, acercando a la marca a monopolios mds fuertes como

' GARciA VIDAL (2000), pag. 20.
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lo son el Derecho de patentes o el Derecho de autor?. Esta llamada propietari-
zacion de las marcas comerciales, como la llama Lemley, genera importantes
costos sociales, que van desde un aumento de los precios de los productos —al
impedirse toda copia— a la supresion de comentarios sociales o politicos, o
bien, la creacion de obras de arte®. Las razones de esta expansion de la tutela
marcaria son variadas.

La primera es el ensanchamiento de las funciones juridicamente relevantes
asignadas a las marcas. Es asi como era doctrina comun que estos signos tenian
como rol principal servir como un medio para dar a conocer el origen empresa-
rial de los productos o servicios distinguidos por estos. Sin embargo, de manera
reciente se ha impuesto una mirada distante de tal funcidn, al sostenerse que las
marcas no sé6lo transmiten a los consumidores el origen de los productos, sino
otros aspectos vinculados o no a los mismos, como es su calidad o los valores
inherentes a su fabricante, de manera que se debe sancionar toda interferencia o
perturbacion en el mensaje que se transmite por medio de la marca*.

Asi este fendmeno, que se ha intensificado como consecuencia de las técni-
cas de marketing y comercializacién de productos, ha dado pie a sefialar que las
marcas transmiten una forma de vida o experiencias que van més alld de la mera
indicacion sobre la fuente de los articulos’. Asi autores han expresado que la
naturaleza de las marcas se ha transformado, por lo que ya no son simplemente
«trademarks» sino que ahora serian «brands»®. Ello se entenderia puesto que
estos signos tendrian la habilidad de lograr lealtad con sus consumidores, con
total independencia de los productos o servicios distinguidos por ellos’.

En segundo lugar, en vistas a estas nuevas funciones de las marcas, se apre-
cia un notable desbordamiento del ius prohibendi a favor de los titulares. Es
asi que la proteccién ya no sélo se concede frente a supuestos de riesgo de
confusion entre los consumidores sobre el origen empresarial de los productos
o servicios involucrados (confusion of source), lo que se denomina riesgo de
confusioén en un sentido estricto. Sino por el contrario, la cobertura juridica a las
marcas se ha extendido al llamado riesgo por confusién en un sentido amplio
o de asociacion (confusion of sponsorship or affiliation) que se presenta si los
consumidores —aunque distingan claramente la fuente de los articulos impli-
cados— puedan ser inducidos a creer que entre el infractor y el actor existe una
relacion de espdonsor o de licencia®. Esto ha permitido el ejercicio del ius prohi-
bendi para impedir el uso de marcas comerciales en el drea del merchandising o
en sectores econdmicos alejados de la actividad principal del titular®.

Esto dltimo se complementa con la proteccidon especial que se concede a las
marcas renombradas ante el llamado riesgo de dilucidén de las marcas sancio-

2 GARCIA VIDAL (2003), pag. 524.

3 LEMLEY (1999), pag. 1696.

4 KuUR (2020), pag. 169. La doctrina espafiola ha reconocido las funciones publicitarias y comunicativas
de las marcas, en particular: AREAN (1982), pag. 60; MARTINEZ (2002), pag. 34; FERNANDEZ NOvoA (2014),
pags. 41-42; Garcia PEREZ (2021), pags. 254-259. Por su parte, en el Derecho italiano, por todos: GHIDINI
(2008), pags. 254-257.
WRIGHT (2013), pag. 197.
Dinwoobik (2020), pag. 181.
Davis (2008), pags. 80-81.
LitmMAN (1999), pag. 1722.
GARciA PEREZ (2021), pag. 290.
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ndndose el uso de una marca ajena que provoca la disminucion de la capacidad
distintiva de una marca famosa, ya sea por ocuparse dicho signo en una amplia
gama de productos ocasionado la pérdida de su aura o unicidad (dilution by
blurring), o bien, al aplicarse tal marca famosa para distinguir articulos de pa-
cotilla, peligrosos, sexualmente explicitos o ilegales (dilution by tarnishment)'°.

Frente a este panorama de excesiva proteccion a los signos marcarios se ha
destacado por la doctrina que es necesario reestablecer el equilibrio perdido,
puesto que en el afdn de tutelar en demasia a los titulares se han descuidado
los demas intereses en conflicto, como lo es la libre competencia, la libertad
de creacion o la libertad de expresion'!. En este sentido, Denicola de manera
pionera se percatd que los conflictos entre la tutela marcaria y otros derechos
fundamentales no se presentaban en la medida que la proteccién se ceiiia al
ambito tradicional del riesgo de confusion. Sin embargo, al admitirse el riesgo
de asociacion o la dilucién, la tematica de la libertad de expresion cobra rele-
vancia, puesto que las marcas en muchas ocasiones son un medio para expresar
ideas politicas o artisticas'>. En una similar linea Dreyfuss argumenta que las
marcas en la actualidad operan como una lingua franca, esto es, forman parte
del lenguaje comun de las personas como metaforas o simbolos, y por ello a su
juicio deben mantenerse alejadas del control absoluto por parte de sus titulares,
en especial respecto de los usos comunicativos 3.

Acerca de lo dicho, en este estudio nos centraremos en los llamados usos ex-
presivos de una marca ajena, que se caracterizan por ser un medio para articular
un mensaje diverso, o en adicién, a la funcién propiamente distintiva'*. Es as{
que son ejemplos de este tipo de uso la parodia, la critica, y en general, cualquier
otro empleo de un signo ajeno como componente de una obra artistica, ya sea
que se incluya en una pintura, en un texto literario o en una pelicula, todo ello
con independencia que tenga o no una finalidad lucrativa .

En particular, en lo que dice relacion con la libertad artistica, se ha men-
cionado que los creadores frente al riesgo de una eventual demanda por la uti-
lizacién no consentida de una marca comercial ajena prefieren inhibirse de em-
plearla, lo que se conoce como «chilling effect»'®. Es asi como se pregunta la
doctrina si es posible fundamentar una excepcién auténoma en el uso de una
marca ajena basada en consideraciones de libertad de expresion o libertad crea-
tiva, aludiendo algunos autores a una verdadera exceptio artis"’.

Sin perjuicio que esta es una cuestion todavia abierta, se sostiene que como
resultado de la expansion del &mbito de proteccion de las marcas en la actualidad
no es posible sdlo depender de los limites intrinsecos a los derechos marcarios
para evitar el conflicto con otros intereses relevantes, como lo es la libertad de
expresion o artistica'®. Por tanto, se hace necesario evaluar nuevas herramientas

0 FHIMA (2011), pags. 13-19.

1 KUR (2010), pag. 422.

12 DENICOLA (1982), pag. 190.

13 DREYFUSS (1990), pags. 372-422; GINSBURG (2008), pag. 101.
4 McGEVERAN (2008), pag. 54.

!5 BEEBE (2020), pag. 580; DREYFUSS (2008), pag. 266.

¢ SENFTLEBEN (2022), pag. 580; ZANGRILLO (2017), pag. 387.
7 SENFTLEBEN (2022), pag. 598.

18 McGEVERAN y MCKENNA (2013), pag. 270.
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dogmaticas para que los usos expresivos de marcas ajenas tengan lugar en el
mercado sin interferencias de los titulares .

III. LOS USOS EXPRESIVOS DE LAS MARCAS AJENAS
EN EL DERECHO ESTADOUNIDENSE

En materia de usos expresivos en el Derecho comparado es posible delinear
diferencias notables entre el Derecho federal estadounidense con el Derecho
europeo de marcas. En este sentido, en el primer ordenamiento se ha ido incor-
porado, ya sea por intermedio de la jurisprudencia o de la ley, importantes de-
fensas a los usos expresivos de las marcas ajenas. Por el contrario, en el Derecho
europeo, esta materia no ha recibido un tratamiento tan extenso por la doctrina
y la jurisprudencia®. Por este motivo, en este trabajo hemos elegido el Derecho
federal estadounidense como el ordenamiento modélico para el examen de esta
cuestion.

En el caso de este Derecho es preciso mencionar que es posible advertir
diversas etapas en el tratamiento de esta temdtica. Es asi que inicialmente se
aprecia un periodo en que se privilegié a los titulares marcarios en desmedro
de los realizadores artisticos, para luego, dar pie a un mayor equilibrio entre los
intereses implicados, ya sea por obra de la jurisprudencia o por el legislador.
Estas etapas se revisaran de forma sucinta a continuacion.

1. Primera etapa: la doctrina de las avenidas alternativas

En un primer momento los tribunales se mostraron reacios a permitir los
usos expresivos de las marcas ajenas, pudiendo establecer que dicho periodo se
comprende desde la década de los afios setenta hasta finales de la década de los
ochenta?'.

Un caso paradigmético de esa fase es Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc.
vs. Pussycat Cinema, Ltd. resuelto en 1976 por el Tribunal de Apelacion del
Segundo Circuito?. En este litigio las animadoras de este conocido club de fiit-
bol americano demandaron el cese de la exhibicién de la pelicula para adultos
intitulada «Debbie Does Dallas», 1a que fue producida por la demandada, y en la
que una de sus protagonistas utilizaba un uniforme muy similar a las de dichas
bailarinas, lo que incluso se apreciaba en el aviso publicitario del film, junto con
indicar que participaba en tal cinta justamente una ex animadora de tal equipo
deportivo.

La accién fue acogida, a pesar de que la demandada invocé a su favor la
libertad de expresion. En este punto el Tribunal sostuvo que este derecho fun-
damental no cubre las infracciones marcarias, y que por ello no se estd frente
a una censura, sino sélo a un intento de tutela de un derecho de propiedad. Del
mismo modo, la libertad de expresion no se veria restringida, en la medida que
existirian otras alternativas de comunicacidn disponibles para los demandados

19 GULASEKARAM (2005), pag. 894.

2 FHIMA (2013), pag. 294; Basma (2021), pag. 206.

2l Una relacién de las sentencias mds importantes de este periodo se encuentra en GULASEKARAM (2005),
pags. 899-902.

22 Dallas Cowboys Cheerleaders Inc. vs. Pussycat Cinema, Inc., 604 F.2d 200 (2d Cir. 1976).
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para transmitir su mensaje sin necesidad para ello de violar los derechos de las
demandantes.

Por tanto, esta mirada restrictiva se cimentaba en dos fundamentos. El pri-
mero era que el titular marcario gozaba de un derecho de propiedad sobre su
signo distintivo, y por ello disponia de la atribucién para impedir su uso por
terceros en contextos denigratorios, ello con independencia que tal empleo se
contuviese en creaciones artisticas*. El segundo era el enfoque denominado
«alternatives avenues», segln el cual frente a un conflicto entre los intereses de
los titulares y de los terceros creadores, se debe estimar que siempre el artista
dispondra de otras vias —distintas al empleo de la marca ajena— para obtener
el objetivo comunicacional perseguido?*. Esta aproximacion fue objeto de cri-
tica por los autores al sefialar que concedia a los titulares marcarios la facultad
para controlar el contenido de las obras artisticas por el hecho que el creador
en cuestion utilizaba su marca, lo que facilité la entrada a una siguiente fase de
mayor apertura respecto a estos usos?.

2. Segunda etapa: el test Rogers

El péndulo a favor de la libertad de expresion respecto de los usos expresi-
vos se inclind en la decision Rogers vs. Grimaldi®, de 1989, en la cual el mismo
Tribunal de Apelacion del Segundo Circuito rechazé la doctrina de las «alterna-
tives avenues» para resolver el conflicto entre los intereses de los titulares y los
creadores?’. Se trata por ello de la decision mas relevante que se ha dictado en
la materia dando nacimiento al denominado test Rogers*.

Este litigio se inicié por una accién intentada por la actriz Ginger Rogers
—pareja de baile en diversas peliculas de Fred Astaire— que pretendia impedir
la incorporacién de su nombre de pila en el titulo del film «Ginger and Fred»,
dirigido por Federico Fellini, y que se habia distribuido en Europa y Estados
Unidos de América desde marzo de 1986. La trama de esta pelicula versaba so-
bre dos bailarines ficticios llamados Amelia y Pipo, quienes en sus mejores afios
imitaban a Rogers y Astaire, y por ello eran conocidos en Italia como «Ginger y
Fred». Asi, este film se enfoca en una reunion televisada de tales personajes, en
su tercera edad, siendo por ello una sétira agridulce del mundo de la televisién
y sus programas de variedades.

La demandante sostenia, en base a una encuesta de opinién, que el titulo de la
pelicula era potencialmente engafioso para el piblico, puesto que sugeria una rela-
cién entre Rogers con la cinta, lo cual se demostraba ademads por la utilizacién por
los publicistas de antiguas fotografias de Astaire y Rogers para promocionar el film.

La sentencia de primera instancia desestim6 la demanda, argumentado que
los titulos de las peliculas tenfan una inmunidad ante la Ley de marcas por tra-
tarse de obras artisticas que eran relevantes para describir su contenido?.

2 GULASEKARAM (2005), pag. 899.

2 McGEVERAN y McKENNA (2013), pdg. 288.

» ZANGRILLO (2017), pag. 395.

% Rogers vs. Grimaldi, 875 F.2d 994 (2d Cir. 1989).

27 JorRDAN y KELLY (2009), pag. 1364.

2 WRIGHT (2013), pag. 200.

» Rogers vs. Grimaldi, 695 F. Supp. 112, 115 (S.D.N.Y. 1988).
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El Tribunal del Segundo Circuito moriger6 el pronunciamiento tan amplio
del juez inferior. En este punto, sefialé que los titulos, como cualquier expresion
creativa, tienen una naturaleza hibrida, ya que combinan tanto elementos artis-
ticos como comerciales, al estar formada por la visién personal del realizador
junto con ser un medio de marketing. Por tales razones los titulos de las obras
artisticas deben tener una mayor proteccion que un simple etiquetado de un
producto comercial.

Por consiguiente, teniendo el Tribunal de Apelacién como presupuesto nor-
mativo esta vision integradora entre lo artistico y lo comercial, acto seguido,
procedi6 a rechazar el enfoque de las alternatives avenues para los titulos de las
obras. A su juicio tales obras literarias estan tan estrechamente ligadas al objeto
artistico que identifican, por lo que el creador no dispone de medios alternativos
para expresar de que se trata la produccion en cuestion.

Por tanto, reconociendo como regla general que los titulos de las obras ar-
tisticas estdn amparados por la libertad de expresion, a continuacidn, se expone
que tal tutela no es absoluta —a diferencia de lo sostenido por el tribunal in-
ferior—, puesto que no pueden admitirse comportamientos engafiosos para los
consumidores?®’. De ahi que se sostenga que debe efectuarse un andlisis entre
los intereses implicados, estos son, por un lado, la libertad de expresion, y por
el otro, el riesgo de confusion para el puiblico.

Luego, a fin de realizar este anélisis, este Tribunal de Apelacién construyo
un examen de balance, que recibe el nombre de test Rogers, segtn el cual, s6lo
procederan acciones por el uso de una marca ajena en un titulo de una crea-
cién en la medida que se acredite que: i) el titulo carece de relevancia artistica
con relacién a la obra que designa, o ii) si tiene alguna relevancia artistica, que
tal titulo sea explicitamente engafioso en cuanto a la fuente o al contenido de
la obra.

En base a este razonamiento el Tribunal procedié a negar la accién por in-
fraccién marcaria, puesto que se considerd que el titulo de la pelicula si poseia
relevancia artistica, debido a que sus protagonistas recibian como apodos «Gin-
ger» y «Fred», siendo algo importante para el film segun Fellini, ya que Astaire
y Rogers representaban un simbolo de glamour de lo que era el cine estadou-
nidense durante los tiempos complejos de Italia en los afios treinta y cuarenta,
y por ello resultaba interesante contrastar tal elegancia con la banalidad de la
television contemporanea, tal como se exhibe en la pelicula.

Asimismo, dicho titulo no contenia indicaciones explicitas acerca que la
demandante patrocinaba la obra o tenia un rol como productora de ella. Ahora
bien, aunque existia alguna evidencia sobre un posible error en los consumi-
dores acerca que la actora podria estar implicada en la pelicula, se estimé que
tal circunstancia era insuficiente para acoger la demanda, debiendo este even-
tual riesgo de engafio quedar en una posicioén secundaria frente al peligro de
suprimir este uso artisticamente relevante.

0 El Tribunal en este punto profundiza en la inclusiéon del nombre de las celebridades en las obras
artisticas, como los libros. Asi indica, a modo de ejemplo, que el libro «Jane Fonda’s Workabout Book»
supone que tal actriz es al menos la autora o editora de dicha publicacion, de ahi que, si esa referencia
explicita en el libro es falsa, entonces la posicion del titular marcario debera prevalecer por sobre el autor
del texto.
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Con posterioridad, el test Rogers ha sido seguido por la mayoria de los tri-
bunales de apelacién de los circuitos, y se ha extendido su aplicacién no sélo
a los titulos de las obras, sino que ademas al contenido de las creaciones. Sin
embargo, como veremos mas adelante, su aplicacién todavia no ha logrado una
uniformidad en la jurisprudencia.

3. Tercera etapa: la defensa autonoma de libertad de expresion

Sin perjuicio que el test Rogers con el devenir de los afios increment6 su im-
portancia es necesario destacar que ciertos pronunciamientos judiciales, y luego
el legislador consideré a la libertad de expresiéon como una defensa auténoma
frente a las acciones judiciales intentadas por los titulares marcarios.

Asi en este periodo es paradigmaético al respecto el denominado caso Bar-
bie Girl®'. En este litigio Mattel demandé el uso no consentido de la marca de
su mufieca en una cancién (el titulo del tema musical era «Barbie Girl») del
grupo de pop danés Aqua cuya compaiiia discografica era MCA Records. En
particular, en la demanda se sostenia que el uso de la marca en el titulo de la
obra musical inducia a confusién, como a su vez, la diluia. De ambas supuestas
infracciones nos abocaremos por separado.

El Tribunal de Apelaciéon del Noveno Circuito rechazé la infraccién por
riesgo de confusidn. Para ello en primer lugar invocé al respecto la libertad de
expresion. En este punto sostuvo que existen marcas —como «Barbie»— que
entran al discurso publico y forman parte integrante de nuestro vocabulario,
como lo es a modo de ejemplo, la marca «Aspirina». Asi tales signos distintivos,
una vez imbuidos de este contenido expresivo tienen un papel mas alld de las
fronteras del Derecho de marcas, y a consecuencia de ello, cualquier limitacién
a su uso se enfrenta con la libertad de expresion.

El efecto natural de esta linea de pensamiento es que el titular marcario no
tiene el derecho para controlar el discurso publico cada vez que el publico le
asigna un significado a dicho signo més alld de su rol como indicador de la fuen-
te empresarial. En el asunto en cuestién para el Tribunal la expresion «Barbie»
no es sélo un juguete, sino un icono cultural. Por ello, el grupo musical Aqua,
junto con incluir la denominacién «Barbie» en el titulo de su cancién, da cuenta
en ella de su particular visién sobre esta mufieca y que es lo que para tales mu-
sicos representan.

Luego, en conjunto con esta defensa auténoma anclada en la libertad de
expresion, el Tribunal acude al test Rogers para desechar el riesgo de confusion.
En este sentido esgrime que el primer requisito de dicho método se cumpliria,
puesto que el titulo de la obra es artisticamente relevante con relacion a dicha
cancién, que justamente alude al juguete y a los valores que segtin el conjunto
danés representa. En cuanto a la segunda exigencia de Rogers, el titulo del tema
musical no seria engafioso, puesto que no sugiere que es producido por Mattel.

A continuacién, en cuanto a la demanda cimentada en el riesgo de dilucién
la discusion gird en otro contexto. Ello se debe a que este tipo de infraccién mar-
caria se encuentra especificamente regulada por la Federal Trademark Dilution

31 Mattel Inc. MGA Records Inc., 296 F3d 894 (9th Cir. 2002).
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Act, la cual a su vez contempla excepciones al ius prohibendi que permitirian
los usos expresivos. De este modo se examind en particular los alcances de la
excepcion denominada «noncommercial use», y si en concreto comprendia los
usos de marcas famosas con fines artisticos. El Tribunal, acudiendo a la historia
de la ley, esgrimi6 que este tipo de utilizaciones como era la parodia o la séti-
ra se debian considerar como usos no comerciales, y por ello protegibles por
la libertad de expresion. En el asunto en particular se establecié que la cancion
«Barbie Girl» no constituia una mera propuesta comercial, sino que exhibia
elementos adicionales que la hacian acreedora de la proteccion de la libertad de
expresion por lo que se debia rechazar esta segunda accién judicial.

Como cierre a esta tercera etapa se debe aludir que la Federal Trademark
Dilution Act fue revisada en el afio 2006, y se entregaron mayores directrices
de usos de marcas ajenas en el contexto de la libertad de expresion, quedando
incluidas como excepciones la parodia o la critica a marcas famosas>.

4. Cuarta etapa: el desorden actual en la tematica de los usos expresivos

En la actualidad el test Rogers ha sido seguido por la mayoria de los tribu-
nales de apelacién de los circuitos, y se ha extendido su aplicacién no sélo a
los titulos de las obras, sino que, a otro tipo de creaciones, como los videojue-
gos, pinturas o las series de television. En este punto, los distintos Tribunales de
los Circuitos han mostrado un cierto desbarajuste en cuanto a la valoracién de los
dos requisitos del método Rogers?, circunstancia normativa que eventualmente
podria ser modificada por la decision de la Corte Suprema en el asunto VIP Pro-
ducts LLC vs. Jack Daniel’s Properties, Inc** que se reseilard mas adelante.

En este extremo, solo para dar un vistazo general sobre los alcances del test
Rogers y su interpretacion dispar, a continuacion, revisaremos tres decisiones
que han tratado de definir los contornos de esta excepcion al ius prohibendi
marcario.

La primera sentencia es la recaida en el caso Rock Star Videos dictada por
el Tribunal de Apelacion del Noveno Circuito el 2008. Lo relevante de este pro-
nunciamiento es que el test Rogers pasa a extender su aplicacién no sélo al titulo
de las obras creativas, sino también al contenido de las mismas ™.

En particular, en este litigio se discutia si era legitimo incluir dentro del
videojuego «Grand Theft Auto: San Andreas», una representacion grafica de un
club nocturno real que se encuentra ubicado en la ciudad de Los Angeles, cuyo
rétulo y decoracién estaban protegidos como marca y presentacion comercial,
respectivamente.

Asi, el Tribunal como ratio decidendi afirmé que no existe ninguna razén
para limitar la defensa derivada del test Rogers a los titulos de las creaciones
pudiendo aplicarse también al uso de una marca ajena incorporada en el con-
tenido de una obra. Acto seguido, sefial6 que la inclusién de este cabaret en el

32 TUSHNET (2014), pag. 417.

3 Vid. JorDAN y KELLY (2019), pdgs. 833-874.

3 La peticion de certiorari efectuada por la demandante Jack Daniel’s fue admitida el 21 de noviembre de
2022, y la audiencia oral se realizé el 22 de marzo de 2023, nimero de legajo: 22-148.

3 E.S.S. Entertainment 2000, Inc., vs. Rock Star Videos, Inc. 547 £.3d 1095 (9th Cir. 2008).
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videojuego tiene relevancia artistica, puesto que da cuenta de una recreacidon
—a titulo de parodia— del estilo arquitectonico del Este de la ciudad de Los
Angeles. Por dltimo, rechazé que la insercion grafica de este local comercial en
el videojuego sea engafiosa para los consumidores, al ser poco probable que un
consumidor medio considere que una empresa que posee un club de striptease
también produce un videojuego sofisticado como el examinado.

La segunda sentencia es la recaida en el asunto Empire>® pronunciada por el
Tribunal de Apelacién del Noveno Circuito el afio 2017. En esta resolucién se
postula una aplicacion ain mas generosa del test Rogers, debido a que en virtud
del mismo no sélo se autoriza el uso de una marca ajena con fines artisticos en
el contenido de una creacién, sino que ademds se extiende a los articulos mer-
cantiles vinculados a ella.

En este litigio la demandante Empire Records, que es un sello discografico
dedicado a la produccién de miusica urbana, demand¢6 a la cadena de television
«Fox» por emitir una serie titulada «<Empire», que representaba una compaiiia
de musica ficticia, llamada «Empire Enterprises», localizada en la ciudad de
Nueva York. Debido al éxito de este programa televisivo se editaron discos mu-
sicales con su banda sonora, como también, se organizaron presentaciones en
vivo, y la venta de articulos de mercadeo.

La actora esgrimi6 que en este caso no procedia la aplicacién de la defensa
del precedente Rogers, puesto que la marca «Empire» no se empleaba por Fox
como un titulo artistico, sino como una «marca paraguas» (umbrella brand) de
todas las actividades comerciales involucradas, como era la venta de articulos,
registros sonoros y otras actividades promocionales.

El Tribunal desestim6 la demanda. Para ello, en primer lugar, sostuvo que el
uso de la marca «Empire» no sé6lo alcanza al titulo o al contenido de una obra,
sino que inclusive al material promocional, el que no es mds que una minima
extension del caso Rogers. En este sentido, sefiala que la libertad de expresion
no se protegeria si s6lo se autorizara a ocupar una marca ajena para titular una
pelicula o una serie, y luego, no poder publicitar tales creaciones por medio de
actividades auxiliares de mercadeo.

De este modo, sometiendo el caso al test Rogers, se esgrimié que la marca
«Empire» se empleaba con fines artisticos, puesto que el programa de ficcion se
situaba dramdticamente en el edificio «Empire State», y se hacia referencia a un
conglomerado musical y del entretenimiento llamado «Empire Enterprises», lo
cual figurativamente es un imperio. Por dltimo, la utilizacién de tal denomina-
cién no era engafiosa, ya que Fox no hacia referencias explicitas en su programa
de television a la demandante, satisfaciendo con ello la segunda exigencia del
test Rogers.

Como contraste a esta linea expansiva del test Rogers es preciso mencionar
la decisién del caso Honey Badger emitida por el Tribunal de Apelacién del
Noveno Circuito en 2018, en la cual se restringen sus alcances, ya que se esta-
blece que para poder cumplir con el segundo requisito de este zest el demandado
deberia probar ademas que el uso de la marca ajena deba estar acompafiado con

% Twentieth Century Fox TV vs. Empire Distribution, Inc. 875 F.3d 1192 (9th Cir. 2017).
37 Gordon vs. Drape Creative, Inc. 909 F.3d 257 (9th Cir. 2018). Mas detalles del caso en KRAMER (2019),
pags. 873-896.
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su aporte artistico personal, de lo contrario tal utilizacién se calificaria como
explicitamente engafnosa en cuanto al origen empresarial®.

Finalmente, este analisis no quedaria completo si no se mencionara el caso
VIP Products LLC vs. Jack Daniel’s Properties, Inc, que actualmente estd co-
nociendo la Corte Suprema®. En este proceso el demandado comercializaba un
juguete para mascotas con la forma de una botella del conocido whisky «Jack
Daniels» al cual se le anadian leyendas humoristicas como sustituir tal deno-
minacién por «Bad Spaniels». El Tribunal de Apelaciéon del Noveno Circuito
rechazé las acciones marcarias por confusién y por dilucién al entender que
se estaba ante una expresion artistica, y que la parodia —incluso aplicada a
articulos mercantiles— se deberia considerar como un uso no comercial bajo el
prisma del riesgo de dilucion®.

Por consiguiente, la Corte Suprema debera resolver si este uso humoristico
de una marca ajena debe ser analizado a la luz de del riesgo de confusidn, o en
cambio, deberia recibir un trato preferente en virtud de la libertad de expresion,
que, en los hechos, implicaria mantener vigente el test Rogers para este tipo de
litigios en que estd involucrada la utilizacién artistica no consentida de un signo
de un tercero.

IV.  UNA PROPUESTA NORMATIVA SOBRE LOS USOS EXPRESIVOS
DE LAS MARCAS AJENAS

Por su parte en el Derecho comunitario de marcas no se contempla una ex-
cepcidn especifica referida a los usos expresivos de marcas ajenas. Tal ausencia
fue cuestionada por la doctrina al momento de la discusién de la nueva Direc-
tiva de marcas*!, empero, ello no tuvo un reflejo especifico en las normas de la
Directiva (UE) 2015/2436. Sin embargo, se debe apuntar que la exposicion de
motivos de dicha Directiva se reconoci6 la necesidad de conciliar el interés tanto
de los titulares marcarios como el de los creadores, al decir en su consideran-
do 27 que: «La presente Directiva debe aplicarse de tal modo que se garantice
el pleno respeto de los derechos y libertades fundamentales, y en particular la
libertad de expresion».

A partir de esta declaracion programadtica algunos autores han insistido que
la libertad de expresion se convierte en un valor a considerar al momento de re-
solver un juicio marcario. Por tanto, se apreciaria una equivalencia de intereses
entre el titular registral y los demds usuarios, lo que facilitarfa la admisién de
utilizaciones por razones de libertad de expresion o de libre competencia®.

Para otros, esta direccion resulta equivocada, puesto que la expansion de la
libertad de expresion como una defensa independiente es una caracteristica sin-
gular del sistema estadounidense. De ahi que se postule que estos usos artisticos
pueden recibir acomodo si existe una correcta interpretacion de los principios

3% Esta decision fue objeto de severas criticas por la doctrina: BEEBE (2020), pag. 605; LEMLEY (2018),
pags. 9-13; KRAMER (2019), pdg. 893.

¥ El expediente puede revisarse en https://www.supremecourt.gov/docket/docketfiles/html/public/22-148.
html.

40 VIP Products LLC vs. Jack Daniel’s Properties, Inc, 953 F.3d 1170 (9th Cir. 2020).

4l SENFTLEBEN et al. (2015), pag. 341.

42 ScHOVBSO (2018), pags. 580-581; SENFTLEBEN (2022), pdg. 592.
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del Derecho de marcas, en especial limitando la desbordada lectura actual del
riesgo de confusion y de dilucion®.

A nuestro parecer, esta tltima posicidn se encuentra mds ajustada a sistemas
como el europeo, en donde el catdlogo de usos permitidos de marcas ajenas es
tasado o de lista cerrada, de forma que a los tribunales nacionales le estd vedado
crear nuevas hipétesis que restrinjan al ius prohibendi marcario*, como lo seria
una excepcion auténoma basada en la libertad de expresion.

Lo anterior no obsta para que no sea posible formular una propuesta nor-
mativa para examinar estos usos expresivos en ordenamientos pertenecientes al
civil law. Asi, este planteamiento deberia cimentarse en la tesis que el Derecho
de marcas es una pieza mas del sistema juridico que debe interpretarse a la luz
de los principios constitucionales, y entre ellos la libertad de expresion®. Lo di-
cho tiene como consecuencia que el juez al momento de evaluar una accién por
infraccidén marcaria deberia efectuar una ponderacién de los intereses en juego
—derecho de propiedad vs. libertad de expresiéon—, y en tal operacion preferir
aquella interpretacion que sea mas conforme con la Constitucién .

Por tanto, se sugiere que los elementos propios del ilicito marcario, como lo
es el uso a titulo de marca*’ o el riesgo de confusion, sean interpretados de tal
forma que no inhiban la libertad creativa, salvo cuando nos presentemos en su-
puestos manifiestamente engafosos o desleales*. De esta manera, no se postula
a una derogacién del Derecho de marcas por la libertad de expresion, sino s6lo
una lectura de sus normas que conserve en la medida de lo posible el entramado
de los bienes juridicos relevantes para la Constitucion, todo ello teniendo a la
vista la tutela exorbitada que exhiben actualmente los signos distintivos que
puede inhibir el discurso publico. Asi, como dice Denicola, una vez que las mar-
cas son un vehiculo para comunicar ideas los demds derechos fundamentales
implicados no pueden ser ignorados®.

Ahora bien, como cuestion previa en la definicion de qué es un uso expre-
sivo no se debe atender al medio utilizado por el tercero (v. gr. una novela o
una camiseta), sino examinar si en la obra implicada se manifiesta un mensaje
artistico que vaya més alld de una mera propuesta comercial, todo ello con inde-
pendencia de su valor creativo. De este modo, bastaria determinar que la marca
implicada es un instrumento Util para exponer una idea creativa, empero no
requiriéndose que dicha utilizacion sea imprescindible para tal fin, de ahi que se
deba descartar el enfoque normativo de las avenidas alternativas.

Una vez asentado lo anterior, para resolver una posible infraccién marcaria
se argumenta que los usos expresivos deberian estar sometidos a un trato pre-

4 BOHACZEWSKI (2020), pags. 874-876.

# GARCiA PEREZ (2019), pags. 474-475.

4 KUR y SENFTLEBEN (2017), pag. 428.

4 LARENZ (2001), pag. 338.

47 SuRoL afirma que el requisito de uso a titulo de marca en el Derecho espafiol ha servido para rechazar la
existencia de infracciones en supuestos de uso de una marca ajena en creaciones artisticas. Vid. SUNoL (2022),
pag. 184.

4 En este extremo seguimos lo dicho por el BGH en el caso Pudel, que trataba sobre una parodia de la
marca «Puma», en donde se sostuvo que libertad artistica no es derecho absoluto, sino que tiene limites, y parti-
cularmente no cubre una representacion pictdrica que no se distancia del logo imitado. Vid. BGH, 2 de abril de
2015, «Springender Pudel», 1Z 59/13.

4 DENICOLA (1982), pdg. 207.
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ferente para lo cual se seguird la siguiente distincion®. Si el signo ajeno es em-
pleado en el contenido de una obra escasamente es posible calificar tal utiliza-
cién como ilicita, ya que es poco probable fundamentar un riesgo de confusion
o de asociacion al respecto. En cambio, resulta méds dudoso el uso de una marca
ajena en un titulo o en la publicidad de una obra artistica, debiéndose en tal caso
someterse a un control mas exhaustivo-'.

En relacién a lo anterior, el Derecho de marcas sélo tiene por propdsito ser-
vir como un mecanismo para que los consumidores puedan escoger los produc-
tos o servicios en el mercado, de ahi que sus titulares no podrian impedir otros
usos —como el artistico— que no interfieren en la capacidad distintiva de sus
marcas>. Por tanto, se deberia rechazar toda accion que pretenda intervenir en
el contenido de una obra artistica, en donde no es evidente un riesgo de confu-
sion concreto?, advirtiendo como ha dicho la Corte Suprema de Estados Unidos
que no debe efectuarse una aplicacion extensiva del Derecho de marcas en areas
pertenecientes al Derecho de autor®*. En el caso de los titulos de las obras, se
considerard licito el uso de una marca ajena cuando este directamente vinculado
con su contenido, generdndose un riesgo de confusion o un eventual engafio si
se carece de dicho nexo o es mds bien remoto.

Finalmente, se debe advertir que, tratindose de marcas renombradas cargadas
de una importante significacién cultural, como es el caso de «Barbie», sus titula-
res deberén soportar el uso no consentido que expresen los demads sobre ellas, en
particular mediante obras artisticas, puesto que de lo contrario podria existir un
control sobre el discurso puiblico®. En tales situaciones, si eventualmente dimana
una probabilidad de confusién o de dilucién, ello serd un riesgo que deberd asumir
la parte que ostenta de tal notoriedad cultural en aras de permitir el libre didlogo
de ideas en la sociedad, siendo las marcas fuertes las mejor equipadas para expre-
sar mensajes artisticos que sean percibidos por un mayor nimero de personas>®.

V.  CONCLUSIONES

Hemos podido conocer que las marcas comerciales hoy gozan de un amplio
poder comunicativo, puesto que no sélo transmiten el origen empresarial de
los productos o servicios que distinguen, sino que ademds son un medio para

% ROTHMAN (2020), pag. 553. Similar sentido: MCGEVERAN y McKENNA (2013), pag. 305.

31 Se menciona como un caso improbable de infraccién marcaria la escena en el cual un personaje de la
pelicula «<Hangover II» utiliza una imitacion de un bolso de la marca «Louis Vuitton» para ejemplificar de forma
humoristica la personalidad esnobista del sujeto. Vid. Loius Vuitton Malletier SA vs. Warner Bros. Emtm’t Inc.,
868, F. Supp. 2d 172,177-184 (SNDY 2012). Por el contrario, un uso engafioso y sancionable se presenta en el
caso Ages of Hobbits, el cual consisti6 en un titulo de una pelicula de parodia lanzada de forma simultdnea al
estreno del film «Hobbit: un viaje inesperado». En tal litigio se argumentaba por la demandada que el uso de la
expresion «hobbit» aludia a los antiguos humanos que vivian en Indonesia, empero el uso de tal expresion fue
considerado como no relevante artisticamente y confundible con la marca «Hobbit». Vid. Warner Bros Enter-
tainment, Inc vs. The Global Asylum, Inc., No. 13-55352 (9th Cir. 2013).

52 DINwWOODIE (2007), pag. 153.

33 Se sugieren por parte de la doctrina que en este tipo de casos no es suficiente que exista una mera
posibilidad que los consumidores se confundan, sino que se requiere la presencia de un riesgo de confusién
relevante en que al menos se induzca a error al consumidor sobre quien garantiza la calidad de las prestaciones
identificadas con el signo controvertido. Por todos: SUNoL (2022), pags. 208-209.

3% Dastar Corp. vs. Twentieth Century Fox Film Corp., 539 U.S. 23 (2003).

55 DENICOLA (1982), pag. 206.

% Basma (2021), pag. 238.
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expresar ideas artisticas, politicas, sociales o una forma de vida. En este texto
nos hemos centrado en el uso no consentido de las marcas ajenas con fines artis-
ticos, ya sea al formar parte de un titulo de una obra, o bien, al incorporarse en
el cuerpo de una produccién intelectual.

De este modo es posible apreciar un conflicto entre los titulares marcarios
y los creadores, controversia que en el Derecho federal estadounidense se ha
resuelto mediante un trato preferente a favor de los autores al momento de eva-
luar una infraccién marcaria. En el Derecho europeo de marcas este asunto no
ha sido objeto de un tratamiento especifico. Asi, frente a esta omision del legis-
lador se han presentado diversos argumentos para tratar de amparar estos usos
expresivos. En particular, se sugiere que es util para solucionar esta controversia
acudir al criterio de interpretacion de la ley de forma acorde a los valores consti-
tucionales —como lo es la libertad de expresién—, y de esta manera limitar los
contornos del ius prohibendi marcario.
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