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Resumen

Desde los ochenta se pretende justificar el uso irénico de marca ajena
recurriendo a la parodia. Siempre se identifica la finalidad de satirizar la
marca en cuestion, pero no siempre el concepto de parodia aplicado es el
propio del Derecho de Autor. La jurisprudencia ha ofrecido respuestas
disimiles. La doctrina ha prevenido respecto de los dafios que puede
ocasionar una erronea calificacion de parodia de marca. No puede dejar de
ser parodia si se trata de obra protegida por el Derecho de Autor, pero
téngase presente que: - la marca parodiada no constituia obra protegida
en la mayoria de los casos planteados; - atin siéndolo, de la superposicién
de regimenes de proteccién pueden generarse dafnos cuya definitiva licitud

solamente se determinara segiin cada caso.
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Trademark Parody: In Search of Suitable
Application of the Institution

Abstract

As of the 1980’s, the ironic use of foreign trademarks using parody attempts
to bejustified. The final result of the satire use of a trademark in question
is always identified, but the parody concept applied is not always the
author’s intellectual property. Jurisprudence has offered different answers.
The doctrine has prevented the damages that may be caused by a wrongful
assessment of a trademark. It still remains a parody if it deals with a
work protected by copy write, but what must be considered is: the
trademark, which is the object of the parody, is not a work protected in
the majority of the studied cases; however, if it is, superimposing different
legal protections can generate damages whose final lawfullness can only
be determined on a case by case basis.

KEY WORDS:Parody, Trademark

INTRODUCCION

Sibien la parodia es un instituto tipico del ambito de los
derechos de autor, en ocasiones, como ha tenido lugar en Estados
Unidos de Américay Francia', se ha recurrido a la «defensa de
parodia» para justificar alusiones a marcas de terceros por
competidores y por quienes no lo son.

La cuestion involucra diversa tematica desde el punto de
vista del Derecho de Autor — particularmente uno de sus
institutos clasicos como la parodia—y desde el punto de vista
del Derecho de Marcas. Presentaremos seguidamente una serie
de observaciones respecto de tales aspectos, junto con las
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reflexiones que nos merecen los casos que han sido debatidos y
los principios involucrados.

LA PARODIA EN EL DERECHO DE AUTOR:
CONCEPTOS GENERALES

La palabra parodia proviene del latin «parodia» y significa
imitacién burlesca. En Derecho de Autor se habla de parodia
como un género de obras derivadas. Lipszyc® define a la parodia
como «unaobraderivada, original en lacomposiciony en laexpresion»,
cuyo tema de mayor discusion es si debe ser autorizada o no por
el titular de la obra originaria. Para Dessemontet’® parodia es «la
representacion burlesca de una obra existente con fines de critica», la
forma mas conocida de la satira literaria. Este Gltimo autor
identifica tres elementos caracteristicos de la parodia®:

a. satiriza la obra en la que se inspira;

b. hay un efecto econémico pero no es como el que resulta
del plagio porque no hay aprovechamiento directo de otra
obra que desplace al de la obra originaria; la segunda
creaciOn no sustituye a la primera;

c. debe tratarse de una creacién con originalidad propia, atn
cuando deba ser reconocible la obra parodiada.

Lo esencial de la parodia es aparecer ante el pablico como
una obra original, que no genere confusion entre obra parodiada
y creacion inspirada en ella’, siendo la frontera entre ambas obras
mis dificil de determinar de lo que parece®.
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La parodia como forma de humor es sumamente popular:
que resulte graciosa o humoristica depende del éxito en la
incorporacion de elementos reconocibles del objeto de la parodia.
Estos elementos incorporados, justamente, exponen al creador
de la parodia a casos de responsabilidad cuando el humor que
pretende provocar puede estar causando dafo a intereses de los
autores de la obra parodiada’.

Cualquier obra puede ser objeto de la parodia. No
obstante, el objeto a consideracion en este trabajo son las
creaciones que pueden materializarse en marcas, o al menos que
lo hacen con mayor frecuencia, como las obras literarias y las
figurativas.

LA PARODIA COMO DEFENSA
EN CONFLICTOS MARCARIOS

En el derecho norteamericano se ha justificado en varias
ocasiones la utilizacion de marca ajena de manera irénicao—en
alguna ocasién — peyorativa sobre la base de tratarse de una
parodia®. Es decir, se recurre a una elaboracion tipica del Derecho
de Autor, propia de la consideracion de las obras protegidas.

Se han identificado diversos perfiles en la oposicion de esta
«defensa de parodia de marcas» en el derecho norteamericano.
La doctrina norteamericana’ ha sintetizado dichas posibilidades
en cinco dimensiones diversas:
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a. como factor tendiente a negar cualquier posibilidad de
intencion de confundir al pablico en relacion con la fuente,
con quien actiie como patrocinador o de aparentar que se
cuenta con la aprobacién del titular de la marca
preexistente;

b. como factor tendiente a negar que pueda existir dilucion
delamarca;

c. como defensa de uso honesto «fair use defense» importada
del Derecho de Autor, del «copyright» mas precisamente;

d. como tipica defensa basada en la libertad de expresion,
de la Primera Enmienda — «First Amendment defense»;

e.y como defensa de uso honesto que constituye una parte
intrinseca del Derecho de Marcas.

De todas estas aproximaciones se cuestiona la referenciaa
una aplicacién importada del Derecho de Autor (indicada como
«c.») pues se sostiene que las defensas o excepciones propias al
Derecho de Autor han sido creadas para perseguir objetivos
extranos a aquéllos del Derecho de Marcas'’.

En el derecho francés en los primeros tiempos que se
plante6 la cuestion, principios de la década de los noventa del
siglo veinte, la jurisprudencia fue reacia a aceptar la parodia de
marcas sosteniendo que la normativa marcaria no contenia una
disposicién similar a la parodia del Derecho de Autor. Pocos
anos después, comenzo a ser admisible en los casos que lamarca
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podia ser considerada obra protegida -aplicando pues la parodia
estrictamente en el ambito del Derecho de Autor-, sustentados

también en la libertad de expresion que no genera un dano
ilicito.

En el mundo comercial, ahora de manera creciente a través
de Internet, se realizan parodias de marcas en todas sus
variedades, incluyendo esloganes'?.

Las marcas tienen un significado relevante, transmiten un
mensaje. Mediante la parodia de marcas se pretende, en cierto
sentido, aprovecharse de la reputacion o difusién adquirida por
la marca original, para presentar una version diferente de la
misma. La cuestiéon que se plantea es cuil es el umbral de
admision de esta parodia o utilizacion satirica de marca ajena,
c6mo identificar el momento a partir del cual el uso del signo
ajeno constituye una hipétesis de confusion, denigracion u otro
acto ilicito. La denominada «parodia de marcas» constituye,
pues, una restriccion a las facultades de uso exclusivo del titular
de la marca.

En doctrina se sostiene que la tolerancia de la parodia de
marcaajena por el derecho dependera de que no exista finalidad
comercial en la parodia, en la segunda creacion. Es decir, que no
haya sido creada por un competidor con intencién o haciendo
un uso efectivo de esta en el mercado”.

Finalmente, corresponde destacar que, tratindose de un
instituto propio del Derecho de Autor, la defensa de parodia no
justifica el registro de la creacion a que da lugar. La restriccion
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de derechos del titular marcario del signo parodiado se extiende
al uso de la parodia de marca, en base a la libertad de expresion
y de critica, pero de ninguna manera alcanza la facultad de
oposicion al registro marcario del signo que constituya parodia
de su propia marca. Es decir: dado que se trata del ambito de la
libertad de expresion, la limitacion de derechos se da frente al
uso, no en la eventualidad de un registro marcario de la creacion
calificada como parodia. Esto se justifica en que un registro
marcario tiene finalidad netamente comercial y, por tanto, ya
no seriaadmisible. Este supuesto genera una situacion facilmente
calificable como de Competencia Desleal.

La parodia de marcas se ha planteado en Estados Unidos
de América, en un contexto peculiar en cuanto a la elaboracion
del Derecho de Marcas y a la aplicacion de las disposiciones de
libertad de expresion recogidas en la «First Ammendment». La
intencién del parodista de ridiculizar la marca muchas veces entra
en conflicto con el interés del duefio de la marca en proteger su
imagen publica. Por lo tanto, se han debatido judicialmente
algunos casos sobre la base de calificar si el uso que se hace dela
marca ajena es comercial o no comercial'“.

La primera jurisprudencia que se vio enfrentada a
situaciones de parodia de marcas descart6 que se tratara de un
supuesto de confundibilidad entre signos marcarios,
considerando inherentemente débil el test de probabilidad de
confusion tradicional para la valoracion de un eventual dano a
la marca parodiada®. La parodia de marcas fue analizada en el
contexto norteamericano de la dilucién, porque la cuestién que
se debate es si la parodia da lugar al efecto denominado «tarnish»
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por la doctrina, es decir, disminuye el caracter distintivo a la
marca objeto de la supuesta parodia.

Dado que la parodia es una expresion de critica social y
literaria, las restricciones de uso de tal creacién pueden infringir
derechos consagrados por la «First Ammendment». La defensa
de parodia («parody defense») es una forma de establecer que
no hay posibilidades de que los consumidores confundan la
marca registrada y la marca parodiada.

Un caso conocido o calificado como parodia de marca-
eslogan fue el protagonizado por el eslogan publicitario de la
cerveza Budweiser, «Where There’s Life There’s Bud», seguidos
por otros —también muy divulgados en raz6n de la popularidad
de las marcas parodiadas -, como «Be prepared». Es de destacar
que los casos de parodia de marcas involucran tipicamente a
marcas de producto o servicios reconocidos en el mercado'®: del
generalizado conocimiento de dichas marcas deriva el éxito
humoristico que se busca con la parodia.

Veamos estos dos casos. En el primero de ellos, la titular
del eslogan «Where there’s life There’s Bud»', la notoria fabrica
de cerveza Budweiser, inici6 acciéon contra la empresa quimica
que comenzo a utilizar el eslogan «Where there “s life... there “s
bugs» para promover uno de sus productos, una combinacién
de cera de pisos con insecticida. La demandada argument6 que
se trataba de una parodia de la marca eslogan de laaccionante y
se ampard en las disposiciones de la libertad de expresién que
permiten la realizacién de parodias. El magistrado actuante
considerd que habia dilucién de la marca, pues el uso parodiado
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del eslogan de la Budweiser tenia un efecto «tarnishing» de la
marca de la actora, dado que el puablico iba a ser influido por la
asociacion cerveza-insecticida en detrimento de la marca de
cerveza.

En el segundo caso, una organizacion distribuia afiches en
los cuales aparecia una chica embarazada vistiendo el uniforme
de las girls-scouts y se incluia el eslogan de la asociaciéon: «be
prepared»'®. La asociacion «Girls Scouts of America» inicié
accion por infraccién de marcay competencia desleal por dicho
uso, reclamando por los dafnos que esto significaba. Los
demandados esgrimieron que se trataba de una parodia, pues
no se generaba confusién alguna. La Corte actuante considerd
que no se encontraba evidencia de que el afiche hubiera dafiado
ala actora de manera alguna, admitiendo que se trataba de una
parodia de marca. De modo que la accién se tuvo por denegada.

Ninguno de estos casos se ajusta al concepto estricto de
«parodia» del Derecho de Autor con referencia exclusivaala
marca. Es de notar que la referencia a la primera marca que se
pretende evocar en el consumidor tiene apoyatura en el mensaje
todo de la campana publicitaria correspondiente o incluso de la
imagen de marca que ha consolidado precedentemente. Sin
embargo, es notorio también el animo o intencioén irénica o
burlesca de cada titular del segundo eslogan, que lo aleja de
todo prop6sito de confusion al consumidor.

Mientras esa finalidad jocosa no sea lesiva para los intereses
del titular de la marca, o de la marca eslogan mas precisamente,
deberia ser admitida como licita. Esta afirmacion, no obstante,
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en su aparente sencillez lo que hace es derivar la cuestion a la
dilucidacién de un problema mas complejo: el equilibrio entre
los intereses involucrados en cada caso concreto”.

De todas formas, si la utilizacion satirica o parodia de marca
ajenalesiona laimagen de marca de ese primer titular o resulta
una situaciéon de confusién entre marcas constituira una
infraccién a los derechos del titular del registro marcario

parodiado.

Sin perjuicio de la valoracién que habra de hacerse en cada
caso, puede afirmarse que cuanto mas sutil puede ser una parodia
de marca hay mas probabilidades de que sea considerada lesiva
de los intereses de la marca parodiada®. Es de suponer que la
sutileza aumenta la posibilidad de confusién (disminuyendo la
evidencia de que se trata de una parodia), alejando al caso que se
trata del requerimiento de que no pueda atribuirse nexo o
comunidad de procedencia entre la obra originaria y la parodia.

No se trata de una cuestion sencilla de definir. De todas
maneras, no seria comprensible que la defensa de los derechos
del titular de la marca, constituyera un obstaculo monolitico
paralalibertad de expresion, cuando ni siquiera el derecho de
autor —con todo lo que significa en tanto defensa de una creacién
de la personalidad — puede impedir la representacion satirica de
unaobra®’.

Es un mecanismo, pues, que en la practica debe ser
empleado con cautela®’. La marca parodiada da buenos
resultados desde el punto de vista promocional porque resulta
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facil de memorizar por el pablico y brinda importante
informacién a los consumidores. Sin embargo, también es
aconsejable para el titular de la marca parodiada que se oponga
alas denominadas «parodias» de su marca ante cualquier duda
que pueda tener respecto del efecto que sobre su valor intangible.

CONSIDERACIONES PERSONALES

Para analizar el ejercicio de derechos superpuestos en el
caso de parodia de marcas corresponde tener presente que no es
necesario que las creaciones utilizadas como marca constituyan
obras originales en la perspectiva del Derecho de Autor. El
Derecho de Marcas se sustenta en el derecho de apropiacion de
signos que no tienen titular en el mercado para aplicarlos a efectos
de la distincion de determinados productos o servicios.

De esta manera, una pregunta primaria que se debe
responder es si la marca que se dice parodiada constituye
realmente obra protegida. Corresponde delimitar a qué creacion
hace referencia la obra que se califica como parodia de marcas.
Muchas veces ironiza el motivo principal de una campana
publicitaria, incluso la idea central, pero no una obra. En este
caso, por ausencia de obra originaria corresponde descartar la
existencia de parodia. Si no hay obra protegida no podemos estar
ante una parodia en el sentido del Derecho de Autor. Habra
que regular la situacion exclusivamente desde el Derecho de
Marcas: analizar si hay uso ilicito de marca ajena, dafos y el
ambito de ejercicio de lalibertad de expresion.
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Por su parte, cuando el signo que constituye una marca
es, a la vez, obra protegida por el Derecho de Autor podra
eventualmente ser objeto de parodia como lo puede ser cualquier
otra obra. El hecho de que se trate de una marca, por si, no da
lugar a una exclusion en la aplicacion de disposicién alguna del
Derecho de Autor: si existe la obra, existe la facultad del ejercicio
de derechos morales y de explotacion patrimonial.

Se ha afirmado que, como construccion juridica, la parodia
de marcas representa una confusa fusién de expresiones
comerciales y obras protegidas por el Derecho de Autor?.

Sin embargo, porque una marca pueda ser - ala vez - obra
protegida por el Derecho de Autor no hay que admitir que
cualquier circunstancia de ironizacién de tal marca ajena puede
constituir una parodia. La valoracién de la parodia como marca
no puede constituir una justificacion incuestionable, ni de
aplicacién automatica, para el caso de utilizacién de marca
ajena’’,

La parodia es una excepcion a los derechos del autor de
una obra, que la debe admitir si se cumplen determinadas
condiciones, ya mencionadas, de las que se destaca que no pueda
haber confusién y que no sea evidente una intencién
denigratoria, sino humoristica®.

Argumentar que un uso de marca ajena «es una parodia»
no es un escudo defensivo impenetrable contra reclamos por
infraccion marcaria presentados por el titular del registro que
se considera ofendido. Algunas parodias de marcas seran licitas
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por ser meramente humoristicas, mientas que otras seran ilicitas
por generar confusion y perjudicar el valor de la marca®.

En tales Giltimos casos no se habla de parodia en el sentido
preciso o estricto del género artistico que da lugar a obras
parodiadas, auténomas frente a la original”’. Sin embargo, debe
quedar claro que tedricamente es posible la realizacién de una
parodia de marca, en tanto se trate de un signo que constituya
en siuna creacion protegida por el Derecho de Autor, una obra
protegida®.

Una tendencia de opinion ha intentado distinguir entre el
uso comercial y el no comercial de una marca ajena, como criterio
para distinguir situaciones en las que no puede darse la parodia
de aquellas en las que no puede®.

Definamos en qué consiste el uso comercial. Si se entiende
éste como el uso propio de una marca, con finalidad distintiva,
en sentido estricto, cuando no hay uso comercial no puede
plantearse problematica del derecho de marcas. No obstante,
atn mas alla de la funcion distintiva pueden percibirse efectos
comerciales en el uso de un signo que constituye marca:
modernamente se hace referencia a estos usos calificandolos
como «usos atipicos». Si nos guiamos, pues, por diversas
funciones que afectan la imagen de marca en el mercado el
ambito correspondiente al uso comercial se hace muy extenso.
En este contexto parece muy dificil distinguir uso comercial o
no comercial.



REVISTA PROPIEDAD INTELECTUAL.ANO IV.N° Gy 7 I 97

Por otra parte, acorde con los principios generales del
Sistema de Marcas y el de Derecho de Autor europeo continental
adoptado por las legislaciones iberoamericanas, este criterio
(distincién sobre la base de uso comercial o no comercial) no
presenta relevancia del punto de vista juridico. Distinta es la
situacion en el derecho norteamericano en el cual el ejercicio de
lalibertad de expresion en el ambito comercial y en uno no
comercial, estd sujeta a distinto régimen juridico®. Asimismo,
tal como yaanotamos, en la consideracion del Derecho de Autor
la existencia de obra protegida y de los derechos que a esta
correspondan es indiferente al destino comercial que pueda tener
la creacion en el mercado.

Las situaciones usualmente calificadas como parodia de
marcas se refieren al uso comercial de signos distintivos ajenos,
pero de forma burlesca o satirica de modo que sean vistos por el
consumidor como caricaturas de marca ajena. Resulta mas
preciso, en realidad, referirse a estos casos como situaciones de
utilizacién satirica o burlesca de signos distintivos que con la
referencia a la expresion parodia. Mas precisamente, estamos
ante casos en los cuales una marca preexistente —normalmente
una marca bien conocida—es representada de manera distintaa
la original, «reworked» en la expresion en inglés®'.

En definitiva, es cuestiéon de equilibrio entre libertades en
el ejercicio de Derecho de Autor y del Derecho de Marcas:
libertad de comercio, libertad de expresién. Cuando se abusa de
lalibertad de expresion de manera que se interfiere o perjudica
lalibertad de comercio ajena, debemos considerar que se trata
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de un supuesto de infraccién, determinando un uso abusivo de
derechos o un acto de competencia desleal.

Asimismo, creemos por nuestra parte que el problema
fundamental en estos casos —cada vez mas frecuentes
ultimamente - es el de las inconsistencias que plantea el ejercicio
simultaneo de derechos de explotacion del autor y derecho de
marcas, por distintos titulares en la misma creacion.

Son situaciones de mucho mas facil teorizaciéon que
apreciacion en la practica. Una marca parodiada, sea en el marco
de una presentacién comercial o por si sola, puede estar alejando
asu clientela de los valores que representaba, cosa que no es
siempre facil de apreciar. En otros casos, puede darse el fenémeno
inverso: una marca parodiada por famosos humoristas puede
determinar un crecimiento en su popularidad.

Por lo tanto: la parodia de marcas es licitay debe admitirse.
Sin embargo, se trata de una creacién compleja, dificil, que debe
respetar las condiciones que cada cuerpo juridico establezca para
la admision de la parodia, particularmente que no genere
confusioén con la obra - marca - parodiada y que no la denigre,
actos que pueden constituir un acto contrario alos usos honestos
de los operadores del mercado.

NOTAS

!Lajurisprudencia francesa reciente sobre parodia de marcas no trataen particular marcas
constituidas por esléganes. Los casos mas destacados son: Esso v. Greenpeace France,
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Tribunal de Gran Instancia de Paris, 8 de julio de 2002; Areva v. Greenpeace France et
Ste. Internet FR, Tribunal de Gran Instancia de Paris, 2 de agosto de 2002,
www.legalis.net.

? Lipszyc, 1993:118.

? Dessemontet, 1999:283.

“Dessemontet, 1999:284 a 288, desarrolla estos tres elementos.

> Beremboom, 1984:79-83.

%Beremboom, 1984:75.

7 Kéller/Bernstein, 1995:239.

8 Mis recientemente se ha recurrido a este argumento incluso en caso de paginas web que
emulan o refieren a otras paginas o empresas. Mas informacién en Matuschak/Toth,
2001. En los casos mas conocidos, en los cuales se ha utilizado como justificacién la
parodia de sitios web, se encuentran involucradas marcas notorias; es el caso del
buscador de material para adultos denominado «Booble», que dice ser parodia de
«Google», o del sitio web «granermano», pretendiendo tratarse de una parodia del sitio
web de «Gran Hermano». Resulta interesante también ver los casos recopilado sen el
web site www.parodie.com

°'Tasker, 1987:216.

10 Tasker, 1987:225 y ss, 245.

'Véase al respecto Cusacq, 2002: 2 y ss.

12 En torno a difusion en programas televisivos, uno de los casos de mayor trascendencia
hasido el de los diez esléganes de Ford parodiados en USA, en el afio 1996 durante el
«Show de David Letterman», que fuera objeto de variadas discusiones. Sitio del «Show
de David Letterman», programa del 29 de abril de 1996, donde se encuentran dichos
esléganes: http://www.cbs.com/latenight/lateshow/top_ten/archive/
Is_topten_archivel1996/ls_topten_archive_19960429.shtml, 22/05/2004. Entre los
diversos comentarios a que diera lugar en Internet esta cuestién, enfrentando
consideraciones sobre derecho de autor, libertad de expresiény derechos delos operadores
del comercio: «Satire Sites Takes on Corporate Copyrights»,http://www.techtv.com/
news/internet/story/0,24195,3398052,00.html y otro site con comentario, http://
news.com.com/2100-1023-955447 .html, 22/05/2004.

3Van Bunnen, 1998:243.

14 Se puede ver una extensa enumeracién de casos de oposicion de defensa de parodiaen
Keller/Bernstein, 1995: 248-249, nota 37.

5 Cfme. Pérez, 1995:1451.

16 Cfme. Keller/Bernstein, 1995:248.

17 Chemical Corp. of Am. V. Anheuser-Busch, Inc., Corte de Apelaciones, 5° Cir., 15 de
agosto de 1962, 134 USPQ 524.

18 Girls Scouts of the United States of America v. Personality Posters MFG Co., Inc.,
District Court, S.D. New York, 9 de octubre de 1969, 163 USPQ 505.
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1 Langvart, 1992:671, destaca que la parodia de marcas presentaun conflicto entre los
derechos de marcay lalibertad de expresion, considerando que deberia reformularse el
marco analitico del tema en el derecho norteamericano a efectos de una aplicacién
jurisprudencial equilibrada.

20 Cfme. Keller/Bernstein, 1995:250.

! Cfme. Gredley/Maniatis, 1997:420.

*2 Cahn, 1997:44.

2 Levy, 2001:425.

% En opini6n coincidente Sheldon & Mack, 1998, para quienes no puede hablarse de la
defensa automatica de parodia en el derecho norteamericano.

» Dimeglio, 2002:1.

26 Mc Carthy, § 31:153, #18, 6/2001.

?7 Cfme. Galli, 2001:44.

*8 Estas situaciones son frecuentes cuando se trata de marcas figurativas, como el caso del
cocodrilo en versién «irénicay juguetona» que parodiaba al célebre cocodrilo de Lacoste.
Trib. Milano, sentencia del 12 de julio de 1999, en Giur. ann. dir. ind., 1999, pag. 1251
yss.

¥ En similar sentido, Max, 1996:1.

39 Nos referimos ala doctrina denominada «Comercial Speech Doctrine» aplicable en
Estados Unidos de América en el marco de la Primera Enmiendaalas marcas consideradas
éstas como «lenguaje comercial». Véase las diversas posiciones en TAIT, 1998.

3! Gredley/Maniatis, 1997:412.
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