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PROLOGO

Un afio mds DENAE tiene el placer de publicar un libro el resultado del Certamen
de Articulos sobre el Derecho del Entretenimiento, en su convocatoria de 2017.
Nuevamente este afio publicamos, no solo los articulos premiados, sino también otros
dos que la Comision Editorial ha considerado merecian figurar en el libro.

La respuesta de los socios ha sido buena y hemos tenido oportunidad de leer
articulos sobre una gran variedad de temas. Esto demuestra la vitalidad de nuestra
asociaciéon y gran variedad de asuntos que son de nuestro interés. Nuevamente nos
encontramos con un conjunto de articulos que son de calidad y sirven de ilustracién
a los socios sobre los temas en ellos abordados.

A continuacién algunos comentarios sobre los articulos que publicamos y sus
autores:

Maria Covadonga Perlado Diez ha obtenido el primer premio por su articulo «<En
un lugar de la Marca de cuya parodia no quiero acordarmes.

Covadonga no es nueva en este certamen pues el afio pasado su articulo sobre
derechos de imagen de la persona fallecida merecié la publicacién por su calidad.
Este afio se ha hecho merecedora del primer premio por un andlisis exhaustivo de
la parodia y su utilizacién para fines comerciales.

El articulo estudia minuciosamente la legislacién y jurisprudencia, incluyendo la
norteamericana, asi como diversas fuentes doctrinales. Este tema de la parodia de
marcas no es nuevo, pero el articulo lo aborda con originalidad y desde distintos
aspectos, aportindonos la autora también sus opiniones debidamente fundadas.

El segundo premio ha correspondido a Mercedes Moran por su articulo sobre
«Agotamiento del derecho de distribucién de obras en formato digital. Especial
referencia a los libros electrénicos».

Aborda la autora el tema del agotamiento de derechos de propiedad industrial e
intelectual, materia ésta sobre la que se ha escrito y sigue escribiendo, parece que no
se agotard nunca. La autora se centra, sin embargo, en un aspecto original y nove-
doso como es el de las obras en formato digital, respecto de las cuales la cuestiéon
del agotamiento no es pacifica.

Se aborda la cuestion del agotamiento en caso de obras carentes de un soporte
fisico realizando un andlisis de las resoluciones del Tribunal de Justicia y normativa
comunitaria. También se analizan distintas resoluciones de paises europeos y de
Estados Unidos.

Es muy interesante el conjunto de conclusiones con el que la autora concluye su
articulo y en el que nos da una opinién fundada.
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Entre los articulos que han merecido publicacion, el primero es el realizado por
Beatriz Freije Trapiella sobre «Aplicaciones méviles y tratamiento de datos del usua-
rio. Un reto para el RGPD y el Reglamento E-Privacy».

Qué duda cabe que RGPD, que préximamente entrard en vigor, ha suscitado
multitud de cuestiones por afectar horizontalmente a un gran nimero de sectores.
La autora se centra en las aplicaciones méviles para revisar la normativa vigente y
ofrecernos algunas respuestas a las distintas preguntas que se plantean. También
aqui encontramos unas conclusiones en las que la autora nos ofrece una opinion
fundada al respecto.

Finalmente, publicamos el articulo de Alfonso Ortega Giménez sobre
«Interaccién entre la transparencia, acceso a la informaciéon y buen gobierno y la
protecciéon de datos de cardcter personal».

De nuevo nos encontramos ante un articulo relacionado con la proteccién de
datos personales pero que aborda una interesante cuestiéon como es la de su relaciéon
con la transparencia, el acceso a la informacién y el buen gobierno.

Las normas reguladoras de ambos campos son de extrema importancia y confie-
ren unos derechos que han de ser respetados pero que en ocasiones se ven con-
frontados. El autor aborda y analiza todas las cuestiones con detalle. Y en sus con-
clusiones nos ofrece unas recomendaciones practicas de gran utilidad.

Como dijimos el ano pasado, el conjunto de articulos refleja en su variedad la
riqueza intelectual de la asociacién, que es la del conjunto de sus socios, jévenes y
no tan jévenes pero todos fascinados por esta materia juridica tan viva, cambiante,
vibrante, que nos ocupa a todos con entusiasmo. Continuaremos con esta labor en
los afios venideros.

Javier Ferndndez — Lasquetty
Responsable de la Comisién Editorial de DENAE
Diciembre 2017



EN UN LUGAR DE LA MARCA DE CUYA
PARODIA NO QUIERO ACORDARME...
ANALISIS DEL USO DE LA PARODIA CON
FINES COMERCIALES

M? Covadonga Perlado Diez

Sumario: I. INTRODUCCION. 1. El concepto de parodia. La parodia como concepto de
Derecho Comunitario. 2. Tipos de parodia segtin el objetivo perseguido. 3. El concepto de
uso de la parodia con fines comerciales. 4. Régimen de la parodia en el ordenamiento juri-
dico y requisitos de la parodia licita. 5. Reflexiones en torno a la parodia de marcas. 6. La
parodia de marcas bajo el régimen de competencia desleal. 6.1. La parodia como acto de
confusién del art. 6 LCD. 6.2. La parodia de marcas como acto de aprovechamiento indebi-
do de la reputacién ajena del art. 12 LCD. II. CONCLUSION.

I. INTRODUCCION

«En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme» es probablemente el
comienzo de la parodia mas leida (y comercializada) en la historia. Si se piensa con
detenimiento, la parodia no es algo novedoso en la sociedad y en la literatura
espanola. Sin ir mas lejos, Don Quijote de la Mancha, obra maestra de la literatura
espafola, es una parodia a través de la cual D. Miguel de Cervantes desmitifica las
novelas de caballerias en un tono burlesco.

Sin embargo, en la sociedad actual vivimos si cabe mas expuestos a ella. Aparte
de las formas de parodia tradicionales, las nuevas tecnologias han dado lugar al sur-
gimiento de nuevas formas de parodia, las cuales en pocos minutos inundan inter-
net y las redes sociales. Cualquier comentario, actuacién, gesto o reflexién puede
«viralizarse» en pocos minutos y convertirse en la gracia del momento. En ocasiones
incluso, las parodias en cuestion pueden utilizarse en campaias publicitarias o en
articulos de merchandising. Asimismo surgen empresas cuyo negocio consiste en
comercializar articulos parédicos de las grandes marcas de moda!. La mayor parte
de las veces este uso de la parodia con fines comerciales tiene lugar sin recabar el

1 SAIZ, L. «Batallas legales contra el negocio de parodiar marcas de moda», Expansién, 5 de mayo
de 2016, (disponible en http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2016/05/05/
572b79f546163fe7468b45b2.html).
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consentimiento del autor de la obra, del titular de la marca o de la empresa paro-
diada. Ello suele dar lugar a controversias y a preguntas como: des necesario reca-
bar el consentimiento del autor de una obra, titular de una marca o empresa para
parodiarla?, éresulta licito usar la parodia con animo de lucro?, {cuando estamos
ante un uso comercial licito de la parodia?, ¢se produce algtn dafo y, si se produce,
debe ser tolerado?

Resulta dificil encontrar una respuesta clara en el ordenamiento juridico espanol
a este tipo de interrogantes, con el agravante de que en Espaiia, a diferencia de lo
que ocurre en otros paises como EEUU, existen muy pocos precedentes jurispru-
denciales sobre esta materia. El presente articulo tiene como objetivo analizar algu-
nas cuestiones que se plantean en relacién con el uso de la parodia de obras de pro-
piedad intelectual y de marcas con fines comerciales.

1. El concepto de parodia. La parodia como concepto auténomo de Derecho
Comunitario

La referencia a la parodia en el Derecho Comunitario la encontramos en el
articulo 5.3 (k) de la Directiva 2001/29/CE? del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonizacién de determinados aspectos de los
derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la
informacién (la «DSI»).

En su sentencia de 3 de septiembre de 2014 (caso Deckmyn C-201/13), el Tribunal de
Justicia de la Unién Europea(«<TJUE») entendi6 que el concepto de parodia es un con-
cepto auténomo de Derecho Comunitario y, por lo tanto, debe interpretarse de mane-
ra uniforme en todos los Estados Miembros. Ante la falta de una definiciéon del término
por parte de la DSI, el TJUE entiende que el significado de parodia ha de determinar-
se «conforme a su sentido habitual en el lenguaje corriente» y que la parodia tiene como notas
definitorias por un lado el hecho de «evocar una obra existente, si bien diferencidndose per-
ceptiblemente de ésta», y, por otro, «plasmar una manifestacion humoristica o burlesca»®.

Entiende el TJUE que deberdn ser los jueces nacionales de cada Estado Miembro
los encargados de determinar en cada caso concreto si la aplicaciéon de la excepcion
de parodia contenida en el articulo 5.3 (k) de la DSI respeta el justo equilibrio entre
la proteccién de los titulares de los derechos de reproduccién, comunicacién publi-
cay puesta a disposicion del publico de las obras parodiadas y el derecho a la liber-
tad de expresion del parodista que invoque la excepcién por parodia, con arreglo al
referido articulo 5, apartado 3, letra k).

2 Articulo 5.3 (k) de la DSI: «Los Estados miembros podran establecer excepciones o limitaciones a los
derechos a que se refieren los articulos 2 y 3 [...] k) cuando el uso se realice a efectos de caricatura, parodia
0 pastiche».

3 ¥l diccionario de la R.A.E. en su 23 y dltima edicién define la parodia como «mitacion bur-
lesca».
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2. Tipos de parodia segtin el objetivo perseguido

Teniendo en cuenta el objetivo perseguido con la parodia, la doctrina y la juris-
prudencia norteamericanas?, han distinguido entre:

* Parodias objeto o «target parodies»: son aquellas cuyo objetivo ultimo es
parodiar una obra, preexistente (o conforme entiende la doctrina mas moder-
na, también elementos de su entorno préximo tales como su autor o el publi-
co entre el que es popular®). De esta manera, el efecto parédico se proyecta
sobre la propia obra o marca parodiada (o a lo sumo sobre elementos cone-
xos a ellas) y no sobre ningtn otro aspecto ajeno, y la obra resultante es la ver-
dadera parodia®.

* Parodias medio o «weapon parodies»: son aquellas que «oman la obra paro-
diada como arma para atacay, burlarse o simplemente referirse a una textualidad que
nada tiene que ver con la obra parodiada>". A este tipo de parodia algunos tribu-
nales espafioles la han denominado también «parodia indirecta o quebrada»®
y la jurisprudencia mayoritaria’ entiende que no es licita. La razén que sub-
yace es que en ella «pierde sentido el fundamento de la libertad de critica y se desva-
nece la defensa de la libertad de expresion, pues en estos casos la obra parodiada es per-
fectamente sustituible ya que se podria haber llevado a cabo la critica y desarrollado el
derecho a expresarse libremente con materiales propios y no protegidos por derechos de
autor (o si protegidos, con la autorizacién del titular de los derechos)»'°. Por lo tanto,
tal y como entiende la doctrina!l «todos los supuestos de weapon parody son en rea-
lidad transformaciones humoristicas de una obra [...]. Y como tales transformaciones
[....] requieren la debida autorizacion del autor».

3. El concepto de uso de la parodia con fines comerciales

Si bien el concepto de parodia encuentra su justificaciéon en el ejercicio de la
libertad de expresién, lo cierto es que no es inusual su utilizacién con fines comer-
ciales. Cabria preguntarse entonces: ¢qué entendemos por uso con fines comercia-

* POSNER, R.A. When is parody fair use?» Journal of Legal Studies, Vol. XXI. 1992. Pégs. 67-79.

5 SANCHEZ ARISTI, R. La propiedad intelectual sobre las obras musicales. Comares. Granada.
2005. Pag. 488.

6 1d.

7 PERDICES HUETOS, A.B. «La muerte juega al Gin Rummy (La Parodia en el derecho de
autor y de marcas)», en Revista de Propiedad Intelectual nim. 3. Sept-dic 1999. Pag. 31.

8 V. SAP de Madrid (Seccién 13%) de 2 de febrero de 2000.

9V, SAP de Barcelona (Seccién 15%) de 10 de octubre de 2003 y de 24 de abril de 2002.

10 ESPIN ALBA, 1. «La parodia de obras divulgadas», en ROGEL VIDE, C. (coord.) Los limites
del derecho de autor, Reus. Madrid. 2006. Pag. 285.

11 CAMARA AGUILA, P. «El C Joncepto de parodia en Derecho Comunitario» en APARICIO
VAQUERQO, J. L. et al. Estudios sobre la Ley de Propiedad Intelectual, wltimas reformas y materias pendien-
tes. Dykinson. Madrid. 2016. Pag. 117.

11
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les?, ¢el hecho de que un artista lleve a cabo una obra parédica de una obra artisti-
ca 0 una marca y posteriormente obtenga un provecho econémico por su exhibicion
se consideraria uso comercial a estos efectos?, ¢y si ademas vende merchandising de
dicha obra parédica?, ¢qué ocurre si dicha obra parédica se utiliza en una campana
de publicidad?, ¢es un uso licito de la parodia el que se hace con fines comerciales?

La legislacién espafola no regula este aspecto y la jurisprudencia sobre esta
materia es muy escasa. Algin sector de la doctrina espaiola'?, ha sefialado como
nota caracteristica de la parodia el hecho de que debe llevarse a cabo de forma gra-
tuita, «de una parte porque una de las premisas de la utilizacion parédica beneficiada por la
Ley de Propiedad Intelectual es la inexistencia de danio para la obra parodiada y para su
autor. De otra, porque el pago de cualquier canon o remuneracion al autor originario desin-
centrvaria este tipo de critica valiosa». Ello no significa que el parodista no pueda obte-
ner ingresos por su exhibiciéon o comercializacién, sino que simplemente el paro-
dista no esta obligado a pagar una contraprestacién por la creacion de la parodia al
titular de los derechos sobre la obra parodiada. Es decir, parece que gratuito no es
sinénimo de sin dnimo de lucro a estos efectos.

Por otro lado, algtn sector doctrinal'® critica este carécter gratuito de la parodia,
ya que considera que puede llegar a producirse un «enriquecimiento injusto del paro-
dista frente a la indefension que en el plano puramente econdmico sufre el autor original».

Sin embargo, ello lleva a preguntarse: ¢Serfa posible llevar a cabo una parodia si
para realizarla hay que pagar una contraprestacion al titular de la obra o de la marca
parodiada? ¢En concepto de qué se realiza ese pago? Resultaria dificil pensar que el
titular pueda otorgar una licencia a quien realiza una parodia de su marca o de su
obra. No obstante, podria valorarse la creacién de un mecanismo compensatorio
que no exija del consentimiento del titular de la obra o marca parodiada (sin per-
juicio de las dificultades para el cilculo de la cuantia).

La parodia con fines comerciales ha sido ampliamente abordada por la jurispru-
dencia estadounidense, tanto para el caso de parodia de obras protegidas por copy-
right como de parodia de marcas.

En el caso de la parodia de obras protegidas por copyright, el articulo 107 del U.S.
Code!* incluye como primer factor a la hora de determinar la licitud de la parodia

12 MARTIN SALAMANCA, S. «Articulo 39 Parodia» en RODRIGUEZ TAPIA, J.M. (coord.)
Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual. Civitas. Cizur Menor (Navarra). 2007. Pag.322

13 DIAZ ALABART, S. «Articulo 39» en BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, R. (coord.).
Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual. Tecnos. Madrid. 1989. Pags. 600-601.

14 U.S. Code § 107 - Limitations on exclusive rights: Fair use

«[The fair use of a copyrighted work, [...], for purposes such as criticism [...] is not an infringement of
copyright. In determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use the factors to be
considered shall include—(1) the purpose and character of the use, including whether such use is of a com-
mercial nature or is for nonprofit educational purposes; (2) the nature of the copyrighted work; (3) the

amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and (4) the effect
of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work».

12



EN UN LUGAR DE LA MARCA DE CUYA PARODIA NO QUIERO ACORDARME...
ANALISIS DEL USO DE LA PARODIA CON FINES COMERCIALES

de una obra protegida por copyright y, por tanto, la posibilidad o no de aplicar la
excepcion de fair use, el hecho de que tenga lugar un uso con fines comerciales o no
de la misma.

En este sentido, merece la pena traer a colacién el pronunciamiento del U.S.
Supreme Court («<USSC») en el mitico caso Campbell v. Acuff-Rose Music Inc”. El
supuesto de hecho consiste en la creacién por parte del demandado de una parodia
de la cancion Oh! Pretty Woman de la banda sonora de la pelicula de la que se llega-
ron a vender unas 250.000 copias en un afio. A pesar del elevado beneficio econé-
mico obtenido por el demandado con la venta de su obra parédica, el USSC consi-
deré que dicha parodia podia acogerse a la excepcién de fair use y, por tanto, se tra-
taba de una obra licita.

En su razonamiento el USSC llega a las siguientes conclusiones en relacién con
el concepto de fair use: (i) los cuatro elementos del articulo 107 del U.S. Code se
deben considerar conjuntamente; (ii) cuanto mayor sea la labor transformadora del
artista en la obra parédica menos relevante serd el hecho de que haya sido usada
con fines comerciales de cara a aplicar la excepcién de fair use; y (iii) en la ponde-
racién para determinar si existe un uso comercial amparado por la excepcién de fair
use es necesario valorar el contexto en el que se utiliza la parodia.

Este pronunciamiento del USSC en el caso Campbell v. Acuff-Rose Music Inc ha ser-
vido de modelo para tribunales de orden inferior en otros célebres casos como:

* El caso Dr. Seuss Enterprises, L.P v. Penguin Books U.S.A. Inc.'%, en el que el U.S.
Court of Appeals(«<USCA»), Ninth Circuit entendi6é que la labor transforma-
dora llevada a cabo por el parodista no era suficiente como para considerar
que la venta de ejemplares de la obra parddica pudiera considerarse un caso
de parodia amparado por la excepcién de fair use;

* el caso Leibovitz v. Paramount Pictures Corp.'” en el que el USCA, Second Circuit
consideré que, a pesar de que la utilizacién de una parodia de una fotografia
de Annie Leibovitz por parte de Paramount Pictures para promocionar una
de sus peliculas constituia un uso claramente comercial y reducia el nivel de
indulgencia del tribunal a la hora de aplicar la excepcién de fair use, si con-
currian los elementos de originalidad suficientes para poder aplicarla; o

* el caso SunTrust Bank v. Houghton Miffin Co.'8, cuyo supuesto de hecho es la
venta de un gran nimero de ejemplares de una novela parédica titulada The
Wind Done Gone inspirada en la novela Gone with the Wind. En este caso, el
USCA, Eleventh Circuit afirmé que no habia dudas de que la obra parédica
es un producto comercial, pero aplicé la excepcién de fair use porque consi-

15 Campbell v. Acuff-Rose Music Inc (USSC 1994).

16 Dr. Seuss Enterprises, L.P. v. Penguin Books U.S.A. (USCA 9th Circuit 1997).
17 Leibovitz v. Paramount Pictures Corp. (USCA 9th Circuit 1998).

18 SunTrust Bank v. Houghton Miffin Co. (USCA 11th Circuit 2001).

13
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der6 que la labor transformadora llevada a cabo por el parodista era tal que
hacia que el uso comercial de la misma fuera irrelevante a estos efectos.

En lo que respecta a la parodia de marcas en EEUU, la legislacién marcaria!?

incluye expresamente la parodia como limite al derecho de marca. En este sentido,
existe un debate abierto acerca de si para considerar licita la parodia de marcas es
preciso que ésta tenga lugar con fines no comerciales. El razonamiento del USSC en
el caso en el caso Campbell v. Acuff-Rose Music Inc ha sido aplicado en numerosos
casos de infraccién de derechos de marca a efectos de determinar si un determina-
do uso parddico de una marca constituye un uso comercial y, si es asi, si éste puede
dar lugar a la excepcién de fair use tales como:

*  El caso Mutual of Omaha Insurance Co v. Novak?’ en el que el Court of Appeals of
Kansas consider6 que la venta de camisetas y tazas (mugs) con el eslogan «Mutants
of Omaha» en las que figuraba el logo de la compania de seguros Mutual of Omaha
ridiculizado junto con frases como «Nuclear Holocaust Insurance» con el fin de lla-
mar la atencién sobre los peligros de una guerra nuclear constitufa un uso
comercial de la parodia no permitido por la excepcién de fair use;

* el caso Mattel Inc v. MCA Records Inc®! en el que el USCA, Ninth Circuit enten-
di6 que la utilizaciéon de la marca Barbie por parte del demandado en la can-
cidon Barbie Girl constitufa un uso parddico y no comercial de dicha marca
amparado por la excepcion de fair use; o

* el caso MasterCard international Inc. v. Nader 2000 Primary Committee, Inc.?? en el
que el U.S. District Court of New York entendié que la utilizaciéon del eslogan
«Priceless. There are some things that money can’t buy» en la campana presidencial
suponia un uso no comercial de la parodia amparado por la excepcién de fair use.

Si bien los tribunales estadounidenses se muestran mucho mas permisivos a la
hora de admitir la parodia de una marca si se utiliza con fines no comerciales, lo
cierto es que también existen casos muy recientes en los que han aplicado la excep-

19 15 U.S. Code § 1125 - False designations of origin, false descriptions, and dilution for-
bidden

(1)Injunctive relief «[T]he owner of a famous mark that is distinctive [...J, shall be entitled to an injunc-
tion against another person who, at any time afler the owner’s mark has become famous, commences use of a
mark or trade name in commerce that is likely to cause dilution by blurring or dilution by tarnishment of
the famous mark, regardless of the presence or absence of actual or likely confusion, of competition, or of actual
eCONOMIC INJUTY.

Exclusions The following shall not be actionable as dilution by blurring or dilution by tarnishment under
this subsection: (A) Any fair use, including a nominative or descriptive fair use, [...] of a famous mark by anot-
her person [...], including use in connection with—/...] (ii) identifying and parodying, criticizing, or com-
menting upon the famous mark owner or the goods or services of the famous mark owner [...] (C) Any non-
commercial use [...].»

20 Mutual of Omaha Insurance Co v. Novak (Court of Appeals of Kansas 2001).

21 Mattel Inc v. MCA Records Inc (USCA 9th Circuit, 2002).

22 MasterCard international Inc. v. Nader 2000 Primary Committee, Inc. (U.S.D.C.N.Y 2004).

14
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ci6n aun cuando el uso parédico de la marca es claramente comercial. Dos ejemplos
paradigmaticos son:

* La sentencia de 2 de octubre de 2017 en el caso Louis Viitton Malletier v My
Other Bag Inc en la que el USSC consider6 aplicable la excepciéon de fair use a
la comercializaciéon por parte del demandado de unas bolsas de tela en las
que se parodiaban las marcas y disefios emblematicos del demandante junto
con el eslogan «My other bag is a Viitton»; o

* La sentencia de 13 de noviembre de 2007 en el caso Louis Viitton Malletier v
Haute Diggity Dog, LLC en la que el USCA, Fourth Circuit consider6 aplicable
la excepcidén de fair use a la utilizacién por parte del demandado de la marca
Chewy Vuitton para la comercializaciéon de accesorios para animales por enten-
der que se trataba de un uso parédico de la marca Louis Vuitton.

A raiz de estos y otros pronunciamientos jurisprudenciales, la doctrina estadou-
nidense?? ha ido perfilando una serie de criterios a efectos de determinar si el uso
parddico de una marca puede ser considerado licito tales como: (i) cuanto mas
famosa sea la marca parodiada, menos probable sera que los tribunales aprecien un
riesgo de confusién entre ambas marcas; (ii) la inclusién en la marca parddica de
una indicacién expresa sobre la ausencia de vinculo con la marca parodiada reduce
el riesgo de confusién; o (iii) es mas probable que la parodia sea admitida por los
tribunales si se trata de un uso no comercial.

Merece la pena destacar que el caso de EEUU no es un caso aislado. En un estudio
independiente?* encargado por la Intellectual Property Office del Reino Unido sobre el
posible impacto negativo de los videos parédicos en YouTube respecto de la normal
explotacién de las obras parodiadas,?® se llegé a la conclusién de que, en general, dichos
videos en YouTube no suponian un perjuicio para los titulares de las obras parodiadas.
Ademas, se puso de manifiesto que el caracter comercial o no comercial de la parodia
constituye un factor interpretativo a la hora de valorar la licitud o ilicitud de la parodia.

4. Régimen de la parodia en el ordenamiento juridico espainol y requisitos de
la parodia licita

El derecho a parodiar encuentra su justificacién en el ordenamiento juridico
espanol como una manifestacién del derecho fundamental a la libertad de expre-

23 KASSNER M.C.y GENOVESE L.A. «Navigating the parody defence in US Trademark law>.
World Trademark Review. Nam 61. June-July 2016.

24 ERIKSON, K., KRETSCHSMER, M y MENDIS, D. Copyright and the Economic Effects of
Parody: An empirical study of music videos on the YouTube platform, and an assessment of regulatory options.
Crown Copyright. Newport, United Kingdom. 2013 (disponible en http://www.create.ac.uk/publi-
cations/copyright-and-the-economic-effects-of-parody/).

25 ¥l estudio inclufa un analisis econémico y de derecho comparado en siete jurisdicciones
entre las que se encontraban paises con tradicién de Common Law tales como el Reino Unido,
EEUU, Canada y Australia pero también paises como Francia, Alemania y Holanda.
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sién reconocido en el articulo 20.1 a) de la Constitucién Espafola?® («CE»). No es
un derecho absoluto sino que tal y como establece el articulo 20.4 de la CE tiene su
limite en otros derechos.

Al igual que ocurre en el derecho comunitario, no existe una definicién de paro-
dia propiamente dicha en el ordenamiento juridico espafiol. La tnica referencia
legal la encontramos en el articulo 39 del Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de
abril por medio del cual se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigen-
tes sobre la materia(«<LPI»): «no serd considerada transformacion que exija consentimiento
del autor la parodia de la obra divulgada, mientras no implique riesgo de confusion con la
misma ni se infiera un daiio a la obra original 0 a su autor».

Conforme al régimen establecido por la LPI, la parodia se configura como una
excepcién o limite al derecho de transformacién del autor sobre su obra?? reco-
nocido por el articulo 21 de la LPI, el cual como regla general exigirfa autorizacién
del autor. La razén de este limite no es otra que la necesidad del parodista de refe-
rirse a la obra original como base para la creaciéon de su obra parddica en el ejerci-
cio su derecho fundamental a la libertad de expresién.

Como han afirmado la doctrina y la jurisprudencia, el limite al derecho exclusi-
vo de transformacién que constituye la parodia es un limite basado en la libertad
de expresion y de critica?® reconocido por el articulo 20 de la CE, que se justifica
en la existencia «de un auténtico interés piublico en la difusion de la misma, que es el que
prevalece sobre el derecho concreto del propietario artistico»>".

Para que la parodia de una obra protegida por derechos de propiedad intelec-
tual se considere licita, los articulos 39 y 40 bis de la LPI establecen una serie de
requisitos que analizamos a continuacién:

* Que se trate de la parodia de una obra divulgada. La parodia licita lo es
siempre sobre una obra concreta, pero ademas esta obra debe haber sido
divulgada previamente. La justificacién no es otra que el derecho moral del
autor a decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma reconocido por
el articulo 14.1 de la LPI. En este sentido, algunos autores consideran que
«solo tiene sentido parodiar una obra sobradamente conocida por el puiblico, pues de lo
contrario el efecto parddico o critico vesultaria imposible»>C.

26 Art. 20.1. CE: «Se reconocen y protegen los devechos: a) a expresar y difundir libremente los pensa-
mientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproduccion».

27 Existe una discusion doctrinal sobre si la parodia es en realidad una obra orlgmal o una obra
derivada en los términos de la LPI. Para algtn sector de la doctrina no encajarfa en ninguna de
estas dos clases de obras (DIAZ ALABART, S. Op. Cit. Pags. 600-601) .No obstante, consideramos
que entrar a analizar esta discusién excede del dmbito del presente articulo.

28 MARTIN SALAMANCA, S. Op. Cit. Pag. 321.

29 [, P4g.322.

30 1h. Pag. 371.
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* Que no implique riesgo de confusion con la obra original. Si bien esta claro
que la obra parddica, por su propia naturaleza, evoca la obra original de
forma reconocible, para que la parodia campla con este segundo requisito, es
preciso que ambas obras no se confundan entre si. Si bien debe quedar claro
cudl es la obra original objeto de parodia, la transformacién burlesca de dicha
obra original debe ser evidente, pues lo contrario supondria un supuesto de

plagio encubierto®!.

* Que con la misma no se infiera un dano a la obra original o a su autor. Este
requisito debe interpretarse conjuntamente con la clausula de cierre del articu-
lo 40 bis de la LPI®2. El pretexto que subyace a este requisito no es otro que el
derecho a la integridad de la obra reconocido por el articulo 14.4 de la LPL
Ademas, con ello se deslegitiman aquellos casos en los que el tnico objetivo del
parodista es causar un dafo a la obra o al autor gratuitamente, pues tal y como
entiende la doctrina «el daiio al que se refiere el articulo 39 ha de ser aquel davio que
el parodiador hubiera podido evitar sin malograr con ello sus objetivos parédicos»>3.

No obstante, no puede entenderse por dano el mero hecho de que el autor
pueda sentirse molesto porque su obra sea parodiada, sino que es preciso que resul-
te desproporcionado con respecto al fin del ejercicio del derecho a la libertad de
expresion y de critica perseguido con la parodia.

En cuanto al posible dano a la explotacion normal de la obra, habria que deter-
minar en primer lugar qué se entiende por «dafio a la explotacion normal». Si bien es
cierto que la explotacién de la obra parddica puede repercutir en la explotaciéon de
la obra original, «evitar esa repercusion de una forma absoluta puede significar frustrar la
funcion parédica que precisamente justifica la existencia del articulo 39»%*. Estamos ante una
regla cuyo objetivo es sancionar tinicamente aquellos casos en los que se produzca un
perjuicio excesivo o desproporcionado a la explotacién normal de la obra parodiada
y quedara al arbitrio de los jueces el determinar cuando concurre dicho supuesto.

En cuanto al perjuicio a los intereses legitimos de su autor, la doctrina mas
moderna®® entiende que la LPI solo sera aplicable para reprimir aquellas infraccio-
nes que provoquen un perjuicio excesivo o desproporcionado al autor en su condi-
ci6én de autor y, a lo sumo a su reputacién profesional. No obstante, si el tratamien-
to parédico de su obra perjudica a su derecho al honor o a su imagen, el régimen
aplicable sera el previsto en la Ley Organica 1/1982 de 5 de mayo sobre proteccién
del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

3174,

32" Art 40 bis LPI: os articulos del presente Capitulo no podrdan interpretarse de manera tal que per-
mitan su aplicacion de forma que causen un perjuicio injustificado a los intereses legitimos del autor o que
vayan en detrimento de la explotacion normal de las obras a que se refieran».

33 SOL MUNTANOLA, M. El régimen juridico de la parodia. Marcial Pons. Madrid. 2005. Pégs.
235 —239.

34 MARTIN SALAMANCA, S. Op. Cit. Pag. $27 — 328.

3 1d.
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Debemos concluir, por lo tanto, afirmando que el tipo de parodia es el ampara-
do por el articulo 39 de la LPI es la target parody’®, que en tanto en cuanto cum-
pla con los requisitos enumerados por los articulos 39 y 40 bis, se configura como
un limite al derecho de transformacién del autor sobre su obra que tiene su justi-
ficacion en el derecho fundamental a la libertad de expresion del parodista.

5. Reflexiones en torno a la parodia de marcas

Llegado a este punto cabe plantearse qué ocurre en aquellos supuestos en los que
el objeto parodiado es una marca: dseria aplicable el régimen de la LPI a estos
supuestos? En caso de que no lo fuera, <qué régimen aplicaria?

El tratamiento de la parodia de marcas es si cabe adn mas difuso, pues a dife-
rencia de lo que ocurre con la LPI, no encontramos en el ordenamiento juridico
espanol ni en el ordenamiento juridico comunitario ninguna mencién expresa al
concepto de parodia de marcas.

El régimen establecido por la LPI serd aplicable a los casos de parodia de mar-
cas solo cuando la marca parodiada pueda ser considerada una obra en el sentido
del articulo 10 de la LPI. Seria el caso, por ejemplo, de conocidos personajes de
dibujos animados tales como Mickey Mouse o los Minions, cuya representacion gra-
fica o parte figurativa han sido registradas como marcas. No obstante, si la marca no
puede ser considerada una obra por la LPI habrd que recurrir a las normas que
resulten aplicables en materia de marcas o, en su caso, de competencia desleal.

Cabe destacar que las marcas notorias y renombradas se prestan especialmente
para ser parodiadas al amparo del ejercicio de la libertad de expresion del parodis-
ta «por su aptitud para identificar fendmenos culturales, grupos de personas o estilos de
vida»>". Precisamente el objetivo del Pop Art era tomar elementos comunes de la
sociedad de consumo (muchos de ellos marcas muy conocidas por el publico), des-
contextualizarlos y aplicarles un toque de banal ironia para crear obras tan
emblematicas como la célebre Can of Campbell’s Soup o las Five Coke Bottles del genui-
no Andy Warhol.

La parodia de marcas es si cabe mas frecuente en un contexto comercial, para su
uso a titulo de marca en productos similares a los que identifica o distingue la marca
parodiada, en productos distintos, en articulos de merchandising etc. Cabria pregun-

36 Asi lo entendié la Audiencia Provincial de Barcelona en su sentencia de 10 de octubre de
2003 (caso El Jueves) de manera inequivoca: «la utilizacion que se hace de la obra protegida no tiene como
Jfin parodiar a ésta, como permite en determinadas circunstancias el articulo 39 TRLPI, sino ridiculizar algo
ajeno a la misma (en este caso, a una Ministra del Gobierno de Espania o a una conducta protagonizada por
ésta), bien que utilizando la fotografia en que consistia aquélla para conseguirlo o para dar una mayor fuer-
za a la pretendida ironia».

37 MASSAGUER, ]. «Articulo 12» en Comentario a la Ley de Competencia Desleal. Civitas. Madrid.
1999. Pag. 380.
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tarse entonces ¢estamos ante una infraccién de marca, un acto de competencia des-
leal o uso comercial licito en estos casos?

Es preciso dejar claro que tal y como ha entendido reiteradamente la jurispru-
dencia mas reciente tanto del Tribunal Supremo como de tribunales de orden infe-
rior®®, el régimen establecido por la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas
(«<LM>») y el régimen establecido por la Ley 3/1991 de 10 de enero de Competencia
Desleal («LCD») son complementarios porque cumplen funciones distintas”.

Por otro lado, por parodia de marcas la doctrina®® entiende «el empleo ridiculizante de
una marca ajena» y en cuanto a su uso con fines comerciales podemos distinguir entre:

— Casos en los que se produce propiamente un uso a titulo de marca de la
marca parodiada (como signo distintivo). Algunos ejemplos serfan el uso de
la marca The South Buit con una grafia muy similar a la de la marca The North
Face para la venta de ropa deportiva®!, el uso de la marca Puddle (que signifi-
ca caniche en aleman) con una grafia muy similar a la de la marca Puma y en
la que en su esquina superior derecha en lugar de un puma aparece un cani-
che en una posiciéon(«desafiante» o de «ataque», nétese el tono irénico de la
parodia) muy parecida a la de la marca Puma*? para la venta de ropa depor-
tiva, o el uso de las marcas Dogiva y Cativa (parodias de la marca de chocola-
te de alta gama Godiva) para la comercializacién de comida para animales*3.
Merece la pena llamar la atencién sobre el uso de la marca como nombre de
dominio. No debemos olvidar que una de las facultades del titular de la
marca (conforme al articulo 34.3 de la LM**) es su utilizacién como nombre
de dominio. A la hora de analizar los derechos o intereses legitimos del titu-

38 STS (Sala de lo Civil, Secciénl?) 504/2017 de 15 de septiembre, STS (Sala de lo Civil,
Secciéon1?) 94/2017 de 15 febrero, STS (Sala de lo Civil, Seccién1?) ntim. 95/2014 de 11 marzo, STS
Sala de lo Civil (Seccién 1?) 586/2012 de 17 octubre, STS (Sala de lo Civil, Seccién1?) 1167/2008
de 15 diciembre y SAP de Barcelona (Seccién 15%) de 24 abril 2002, entre otras.

39 «La legislacién de marcas protege un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial, de naturaleza real,
aunque especial, con la eficacia «exga omnes» que es propia de tal tipo de derecho patrimonial. Dicha, protec-
cion estd condicionada, [salvo excepciones tales como la proteccién de marcas notorias y la protec-
cién limitada otorgada a las solicitudes de marca] al previo registro, no al uso v, en todo caso, con inde-
pendencia de que el producto o el servicio marcado se hubieran introducido en el mercado. Ademds de ello,
dicha legislacion da amparo al signo tal como estd registrado [...J, no tal como es usado.

Por el contrario, la legislacion sobre competencia desleal tiene como fin proteger, no el derecho sobre la
marca, sino el correcto funcionamiento del mercado. Esto es, pretende ser un instrumento juridico de ordena-
cion de las conductas que se practican en él. Destinatario de la proteccion que otorga no es, por tanto, el titu-
lar de la marca, como tal, sino todos los que participan en el mercado y el mercado mismo.»

40 LOBATO, M. Articulo 37. Limitaciones al Derecho de Marca en Comentario a la Ley 17/2001 de
Marcas. Civitas. Madrid. 2002. Pags. 595-598.

41" Caso The North Face Apparel Corp v. The South Butt. que se resolvié mediante un acuer-
do en el que se prohibi6 a The South Butt el uso de las marcas (figurativas) de The North Face sin su
consentimiento.

42 Sentencia del Tribunal Supremo Alemén (Bundesgerichtshof) de 2 de abril de 2015 — I ZR 59/13.

43 Grey v. Campbell Soup Co. (C.D. Cal 1986).

44 Art. 34.3 LM: «Cuando se cumplan las condiciones enumeradas en el apartado anterior podrd prohi-
birse, en especial [...] e) Usar el signo en redes de comunicacion telemdticas y como nombre de dominio».
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lar de un nombre de dominio utilizado para parodiar una marca es preciso
distinguir entre:

— Casos en los que el nombre de dominio es idéntico a la marca (o al menos
su parte denominativa excluido en general el dominio de nivel superior)
y la parodia tiene lugar en la pagina web a la que dirige el nombre de
dominio. En este tipo de casos la opinién mayoritaria de los expertos nom-
brados por la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual(«<OMPI»)*
es que el riesgo de confusién que se crea resulta intolerable, por lo que no
puede considerarse licito. Un ejemplo claro de ello seria el caso <iflscien-
ce.org>4% en el que el experto considerd que existia riesgo de confusién de
dicho nombre de dominio con la marca IFLScience y que, por tanto, dicho
nombre de dominio y el uso que se hacia del mismo constituian un caso ilegi-
timo de parodia (sefialando ademas que la pagina web inclufa enlaces patro-
cinados). En base a ello condené al demandado a transferir dicho nombre de
dominio al demandante (tras analizar el experto el cumplimiento de los tres
requisitos exigidos por el parrafo 4.a) de la Politica uniforme de solucién de
controversias en materia de nombres de dominio o «<UDRP»).

— Casos en los que el nombre de dominio no es idéntico a la marca paro-
diada sino que el nombre de dominio constituye una supuesta parodia.
En estos casos, conforme a la opinién mayoritaria de los expertos nom-
brados por la OMPI#7, habria que entrar a valorar si el objetivo primor-
dial del nombre de dominio parédico es ejercer el derecho a la libertad de
expresion o si, por el contrario, existe un uso puramente comercial del
nombre de dominio parddico. En este Gltimo caso, el uso meramente
comercial del nombre de dominio parédico no podria reputarse licito.
Algunos  ejemplos  serfan  <abercrombieandfilth.com>*® o
<disc0veryfuck.com>49. En ambos casos, el experto consider6 que existia
riesgo de confusion o de asociacién de dichos nombres de dominio con las

45 Ver Section 2.6.2 de la WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions,
Third Edition. 2017.(«<WIPO Jurisprudential Overview 3.0»): «Panels find that even a general right to
legitimate criticism does not necessarily extend to registering or using a domain name identical to a trademark (i.e.,
<trademark.tld> (including typos)); even where such a domain name is used in relation to genwine noncommer-
cial free speech, panels tend to find that this creates an impermissible risk of user confusion through impersonation».

46 Tflscience Limited v. Domains by Proxy LLC / Dr Chauncey Siemens, Caso OMPI No.
D2016-0909.

47 Ver Section 2.6.3 de la WIPO Jurisprudential Overview 3.0: «Where the domain name is not identical
to the complainant’s trademark, but it comprises the mark plus a derogatory term (e.g., <trademarksucks.tld>), panels
tend to find that the respondent has a legitimate interest in using the trademark as part of the domain name of a cri-
ticism site if such use is prima facie noncommercial, genwinely fair; and not misleading or false. Some panels have
Jfound in such cases that a limited degree of incidental commercial activity may be permissible in certain circumstances
(e.g., as «fundraising» to offset registration or hosting costs assoctated with the domain name and website).»

48 A&F Trademark, Inc and Abercrombie & Fitch Stores, Inc v. Justin Jorgensen, Caso OMPI No.
D2001-0900

49 Discovery Communications LLC c. Giovanni Santi, Erotikax.com, Caso OMPI No. D2016-2314.
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marcas supuestamente parodiadas, y que tales nombres de dominio no
constitufan una parodia en ejercicio de la libertad de expresién, sino que
obedecian a razones puramente comerciales y de aprovechamiento de la
asociacion con la marca. Por ello, en ambos casos se condené al deman-
dado a transferir dichos nombres de dominio a los demandantes (tras ana-
lizar el cumplimiento del parrafo 4.a) de la UDRP).

— Casos en los que no se utiliza la marca parodiada a titulo de marca sino que
se produce «un empleo indirecto de la marca ajena en cuanto que dicho signo sim-
boliza un icono facilmente reconocible por todos»>°. Tal serfa el caso de la comer-
cializacién de posters con el slogan «Enjoy Cocaine» en los que se utilizaba la
grafia tipica de Coca-Cola®', la comercializacién de camisetas y tazas (mugs)
con el slogan «Mutants of Omaha» en las que se empleaba el logo ridiculizado
de la compaiifa de seguros Mutual 0 Omaha®? o la utilizacién de la denomina-
cidon «Garbage Pail Kids» en unas pegatinas promocionales por parte de un
fabricante de chicles que ridiculizaban a los conocidos munecos Cabbage Patch
Kids3. En todos estos casos los tribunales estadounidenses consideraron que
la parodia producia una asociacion ilicita con la marca.

Cabria, por tanto, plantearse cual seria el resultado en Espafa a casos como los
mencionados en los apartados anteriores y si el régimen aplicable a estos casos seria
el de la LM, el de la LCD o ambos.

Como hemos afirmado anteriormente, la parodia es especialmente relevante
cuando la marca objeto de parodia sea una marca notoria o renombrada. Por tanto,
centraremos nuestro estudio en la parodia de este tipo de marcas.

El articulo 37 de la LM prevé una serie de usos atipicos de la marca que no supo-
nen una infraccién de los derechos de marca del titular, pues en ellos no se utiliza
la marca en su calidad de signo distintivo y, por tanto, quedan fuera de la tipifica-
cion del uso de la marca efectuada por el articulo 34 de la LM®*. La doctrina entien-
de que la enumeracién de usos atipicos del articulo 37 de la LM no es taxativa, sino
que es posible identificar otros usos atipicos no previstos en la LM entre los que se
encuentra la parodia de marcas®. Por tanto, para que la parodia de una marca
suponga una infraccién del articulo 34 de la LM en tanto que violacién del ius prohi-
bendi del titular de la marca, deben cumplirse los siguientes requisitos:

* la marca original parodiada debe ser; en principio, una marca registrada y en
vigor (salvo los casos de proteccién de la marca notoria o renombrada no regis-
trada en Espana y la proteccién limitada otorgada por la LM a las solicitudes

ot

LOBATO, M. Op. Cit. Pag. 595.

Coca-Cola Co. v. Gemini Rising Inc. (U.S.D.C.E.D.N.Y. 1972).

2 Mutual of Omaha Insurance Co v. Novak (Court of Appeals of Kansas 2001).
Original Appalachian Artworks Inc v. Topps Chewing Gum Inc. (N.D. Ga. 1986).
LOBATO, M. Op. Cit. Pags. 580-581.

Ib. Pags. 594-595.
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de marca). Ello no implica que no sea posible otorgar proteccién a aquellos sig-
nos no susceptibles de registro como marcas o a otras marcas no inscritas pero la
proteccién de éstos serd, en su caso, a través de la LCD y no de la LM?S;

* la marca parddica que supuestamente infringe la marca original parodiada
debe ser un signo idéntico o semejante a la marca original parodiada y debe
ser utilizada como marca. En caso de que el uso de la marca parédica no sea
a titulo de marca (por ejemplo, un uso meramente ornamental sin cumplir
ninguna de las funciones de la marca), la conducta no podra considerarse una
infraccién del articulo 34 de la LM aunque si podria considerarse un acto de
competencia desleal conforme a lo previsto en la LCD?7;

* debe existir riesgo de confusién entre la marca parédica y la marca paro-
diada (incluyendo el riesgo de asociacién) y, para apreciarlo es preciso com-
parar ambas marcas tal y como han sido registradas;

* si la marca es notoria o renombrada ha sido registrada en Espana no es
necesario que los productos o servicios para los que se utiliza la marca paré-
dica sean idénticos o similares sino que de la utilizacién del signo realizada
sin justa causa se pueda indicar una conexién entre dichos bienes o servicios
y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un apro-
vechamiento indebido o un menoscabo del caracter distintivo o de la noto-
riedad o renombre de dicha marca registrada.

En caso de que se cumplan estos requisitos, conforme a lo dispuesto en el articu-
lo 40 de la LM, el titular de la marca parodiada podri ejercitar las mismas acciones
civiles o penales que resulten oportunas para la proteccién de su derecho de marca
(entre ellas las enumeradas en el articulo 41 de la LM: cesacién, indemnizatoria,
medidas cautelares, remocién de efectos, indemnizacién de dafios y perjuicios etc.)
que si se tratase de cualquier otro tipo de infraccién marcaria. Por el contrario, si la
parodia de marca no cumple con los requisitos arriba sefalados, serd posible una
interpretacién extensiva del articulo 37 de la LM, que incluye la parodia como limi-
te al derecho de marca.

En el Derecho de la UE la referencia implicita a la parodia de marcas la encon-
tramos en el considerando 27 de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre, relativa a la aproximacién de las legis-
laciones de los Estados miembros en materia de marcas (<DM») y en el considerando
21 del Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de
diciembre de 20155 (<RMC>»), que afirman que «el uso de la marca realizado por ter-

% MASSAGUER, J.y MONTEAGUDO M. «Articulo 6. Actos de Confusién» en Comentario a la
Ley de Competencia Desleal. Civitas. Madrid. 1999. Pags. 169-170.

57 b, Pags. 199-200.

58 Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de
2015 por el que se modifican el Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo sobre la marca comu-
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ceros con fines de expresion artistica debe considerarse licito en la medida en que al mismo
tiempo sea conforme a las prdcticas leales en materia industrial y comercial».

Cabria plantearse en este caso qué debe entenderse por «fines de expresion artisti-
ca» vy si la parodia de marcas entraria dentro de estos fines aun cuando se realice con
fines comerciales, pues el RMC y la DM no proporcionan una definiciéon del térmi-
no. Asimismo, al incluir el requisito de que «al mismo tiempo sea conforme a las prdcti-
cas leales en materia industrial y comercial» parece que el RMC y la DM estarian efec-
tuando una remision a la legislacién sobre competencia desleal. A dia de hoy tam-
poco existe un pronunciamiento del TJUE a efectos de aclarar la nueva redacciéon
del considerando 27 de la DM y del considerando 21 del RMC. A nuestro juicio, la
referencia de la DM y del RMC a «fines de expresion artistica» se refiere a aquellos fines
en los que prime el ejercicio de la libertad de expresiéon y que, por tanto, no sean
susceptibles de producir un impacto «desleal» en el mercado.

Al igual que ocurre en Espana, la jurisprudencia del TJUE sobre parodia de marcas
es escasa. No obstante, merece la pena destacar la sentencia del de 18 de septiembre
de 2014 (Caso The Polo Lauren Company LP vs. OAMI '1-265/13) en la que el TJUE con-
sideré que existia riesgo de confusién entre una marca figurativa, supuestamente paré6-
dica, que representa a un jugador de polo montado en una bicicleta, y la iconica marca
figurativa del jugador de polo de Polo Ralph Lauren y anulé dicha marca.

Mas estricto result6 el criterio de la actual EUIPO en la decisién de la Quinta
Sala de Recurso de 7 de julio de 2015 (The Polo Lauren Company LP vs. FreshSide
Limited trading as Chunk Caso R 353/2015-5) en relacién con la misma marca parédi-
ca anterior. En dicha decisién la EUIPO estimé parcialmente la oposicién al regis-
tro de dicho signo presentada por Polo Lauren Company LP y consideré que, a
pesar de que el riesgo de confusién entre ambos signos es bajo, resulta suficiente
para que el publico pueda establecer un vinculo entre ambas marcas y se muestra
tajante al afirmar que «no se trata de detener la parodia, pero no resulta correcto que un
signo adquiera cardcter distintivo burldndose de la reputacion de otro. Cuando se trata de la
reputacion de una marca, el derecho de marcas no tiene sentido del humor».

En nuestra opinién, consideramos que serfa aplicable a la parodia de marcas
comunitarias el mismo razonamiento que hemos expuesto anteriormente para los
usos atipicos de la marca recogidos en el articulo 37 de la LM y la potencial infrac-
cién del articulo 34 de la LM.

Bajo nuestro punto de vista, el uso atipico del articulo 37 de la LM no abar-
caria el derecho del parodista a registrar y utilizar una marca parédica para la
venta de unos bienes y servicios que, por su propia naturaleza, evocan y crean un
vinculo con la marca original parodiada que puede perjudicar al caracter distinti-

nitaria y el Reglamento (CE) no 2868/95 de la Comisién, por el que se establecen normas de eje-
cucién del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria, y se deroga el
Reglamento (CE) no 2869/95 de la Comisién, relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina
de Armonizacién del Mercado Interior (marcas, disefios y modelos).

23



IV CERTAMEN DE ARTICULOS _]URfDIC()S SOBRE DERECHO DEL ENTRETENIMIENTO
PREMIOS DENAE

vo y/o a la notoriedad o al renombre de ésta. Por tanto, entendemos que al anali-
zar el riesgo de confusién (entendido en sentido amplio, también como riesgo de
asociacién) entre una marca parddica que se utiliza a titulo de marca y la marca
original parodiada deberan aplicarse los mismos criterios que si se tratase de cual-
quier otro signo idéntico o similar que pueda suponer una infraccién de la LM,
sin que el hecho de que pueda ser considerada una parodia exima de llevar a cabo
este analisis.

En base a todo lo expuesto anteriormente entendemos con la doctrina®”, que el
uso a titulo de marca de una marca parédica no puede suponer un uso licito
amparado por el derecho a la libertad de expresion pues la funciéon primordial de
las marcas no es servir como cauce para el ejercicio de la libertad de expresién sino
identificar el origen empresarial de los productos y servicios en el mercado.

La parodia como limite al derecho de marca se configura como un uso atipico
de la marca y como tal limite deberd ser aplicado de forma restrictiva, pues la regla
general del derecho de marcas es la prohibicién de utilizar la marca de un tercero
sin su consentimiento. En el caso de la parodia se legitima un uso de la marca no
consentido por su titular en aras al ejercicio del derecho fundamental a la libertad
de expresion del parodista. Por ello, entendemos que un uso comercial parédico
de la marca que no sea a titulo de marca debera permitirse solo en la medida en
que sea necesario para ejercer el derecho a la libertad de expresion del parodis-
ta (es decir, cuando el objetivo dltimo del parodista sea parodiar a la propia marca
o a su titular (target parody) en ejercicio de su derecho a la libertad de expresion
y la finalidad comercial sea secundaria).

6. La parodia de marcas bajo el régimen de competencia desleal

Entendemos con un sector de la doctrina® que algunos supuestos de parodia de
marcas no solo no supondran un uso a titulo de marca conforme al articulo 34 de la
LM sino que «escapardn al us prohibendi atribuido al titular de la marca por razon de no
afectar a las funciones que el TIUE ha reconocido a la marca®'». ¢Constituyen estos actos
un uso licito o un acto de competencia desleal? Por otro lado, des preciso para que
se produzca un acto de competencia desleal que la parodia tenga lugar con fines
comerciales?

59 ARROYO APARICIO, A. Op. Cit. P4g. 342.

60 SUNOL LUCEA, A. El presupuesto de uso en el trifico econdmico para produclos o servicios en el
actual devecho de marcas: éUn paso mds hacia la proteccion ilimitada de las marcas? Indret. Barcelona.
2012. Pag. 47.

61 Ademas de la funcién primordial de identificar el origen empresarial de los bienes y servi-
cios en el mercado, el TJUE ha identificado la funcién de calidad del bien o servicio y la funcién
comunicativa, de inversion o publicidad de la marca. ver: SSTJUE 18 de julio de 2009 «LiOréal>» y
23 de marzo de 2010 «Google France y Google».
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En estos casos la doctrina®? entiende que para que un uso atipico de la marca
pueda considerarse licito, «debe excluirse el riesgo de confusion y no pueden suponer un
aprovechamiento indebido de la reputacion ajena».

Por tanto, en base a lo anterior, entendemos que el uso de la parodia de una marca
con fines comerciales que no implique un uso a titulo de marca es en principio licita,
salvo que pueda considerarse un acto de competencia desleal conforme a la LCD. En
el presente apartado analizaremos si la parodia de marcas notorias o renombradas
constituye un acto de confusién del articulo 6 LCD%® o de aprovechamiento indebido
de la reputacién ajena del articulo 12 LCD, por ser éstos los supuestos mds comunes.

6.1. La parodia como acto de confusion del art. 6 LCD

La doctrina® entiende que el riesgo de confusién del articulo 6 de la LCD abar-
ca el riesgo de confusién en sentido amplio (en tanto el segundo apartado del
articulo hace referencia al riesgo de asociacién). Por tanto, el acto de confusién com-
prende «cualquier utilizacion de un instrumento o medio de identificacion empresarial apto
para remitir a una fuente de procedencia empresarial que proporcione una informacion inco-
rrecta a los destinatarios»%°.

Ademis tal y como ha afirmado reiteradamente la jurisprudencia®® para apreciar
el riesgo de confusion conforme al articulo 6 de la LCD es preciso «confrontar los
signos tal como son usados». Por ello, entendemos con la doctrina®’ que para apre-
ciar el riesgo de confusién de una marca parddica es preciso tener en cuenta todas
las circunstancias en las que tiene lugar el comportamiento del parodista suscepti-
ble de inducir a error a los destinatarios de los bienes o servicios en los que figura
la marca parédica acerca de su procedencia empresarial. De ahi que no sélo se ten-
gan en cuenta los signos empleados o la similitud de los productos o servicios, sino
también la forma de presentacién de los productos, las etiquetas, las leyendas publi-
citarias que acompainan la publicidad de los productos, etc.

62 LOBATO, M. Op. Cit. Pags. 580-581.

63 Es preciso hacer hincapié en que la parodia de marcas no puede suponer un acto de imi-
tacion del articulo 11 de la LCD pues tal y como entienden la doctrina y la jurisprudencia «mien-
tras que el art. 6 debe aplicarse solamente a los supuestos de confusion derivados de imitacion de creaciones
Jormales —signos distintrvos en sentido estricto: marcas, nombres comerciales, etc.— (imitacion formal), el art.
11.2 rige para los supuestos de confusion derivados de actos de imilacion de creaciones materiales —prestacio-
nes— (imitacion material)» V. DOMINGUEZ PEREZ, E.M. «Articulo 11» en Comentarios a la Ley de
Competencia Desleal. Aranzadi, 2011.

4 CURTO POLO, M. «Comentario al art. 6 LCD. Actos de Confusién» en Comentarios a la Ley
de Competencia Desleal. Aranzadi, 2011. Pags. 13-14.

65 MASSAGUER, J. y MONTEAGUDO, M. Articulo 6. Op. Cit. Pag. 171.

66 STS (Sala de lo Civil, Secciénl?) 504/2017 de 15 de septiembre, STS (Sala de lo Civil,
Seccionl?) 94/2017 de 15 febrero, STS (Sala de lo Civil, Secciéon1?) nam. 95/2014 de 11 marzo, STS
Sala de lo Civil (Seccién 1%) 586/2012 de 17 octubre, STS (Sala de lo Civil, Seccién1?) 1167/2008
de 15 diciembre y SAP de Barcelona (Seccién 15%) de 24 abril 2002, entre otras.

67 CURTO POLO, M. Op. Cit. Pag. 15.
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Por otro lado, para apreciar riesgo de confusién conforme al articulo 6 de la LCD
se exige que la marca parodiada «enga una implantacion suficiente para que pueda
entenderse que [el signo parédico] generd en los destinatarios juicios de valor base de la con-
fusién»58. En el caso de las marcas notorias y renombradas este requisito no supone
mayor problema. No obstante, es necesario poner de manifiesto que se produce una
paradoja interesante: si bien por un lado la proteccién que el ordenamiento otorga
a las marcas notorias y renombradas es superior, lo cierto es que esa mayor notorie-
dad o renombre sera la responsable de que los jueces se muestren mas restrictivos a
la hora de apreciar el riesgo de confusién. Algin sector doctrinal llega incluso a exi-
gir «prdctica identidad»%° entre ambos signos. Sin perjuicio de que, en el caso de la
parodia, dado el vinculo creado en la mente del consumidor, entendemos que resul-
tarfa suficiente una similitud evocativa entre la marca parédica y la marca parodia-
da para que exista riesgo de asociacién.

Hoy en dia, el supuesto mas comtn en el que la parodia de marcas notorias o renom-
bradas podria suponer un acto de confusion del articulo 6 LCD seria cuando aun sien-
do utilizada a titulo accesorio u ornamental (y no a titulo de marca), resultase idénea
para producir un riesgo de confusion, entendido como riesgo de asociacién por parte
de los consumidores sobre la procedencia empresarial de la obra parddica. Algunos
ejemplos serian los mencionados posters con el slogan «Enjoy Cocaine», las camisetas y
las tazas (mugs) con el slogan «Mutants of Omaha» o las pegatinas «Garbage Pail Kids».

En el caso Coca-Cola Co. v. Gemini Rising Inc, el District Court of Eastern New
York”? entendi6 que si bien no existia un riesgo de confusién, la conducta del
demandado suponia un riesgo de dilucién de la marca del demandante. Sin embar-
go, como hemos afirmado anteriormente, en los casos Mutual of Omaha Insurance
Co v. Novak’! y Original Appalachian Artworks Inc v. Topps Chewing Gum Inc’? los
tribunales estadounidenses si entendieron que existia riesgo de confusién en cuan-
to al origen empresarial de los productos.

6.2 La parodia de marcas como acto de aprovechamiento indebido de la reputacion
ajena del art. 12 LCD

Llegado a este punto cabria plantearse si la mera evocacién llevada a cabo por el
parodista de la obra parodiada seria suficiente para apreciar un aprovechamiento

68 STS (Sala de lo Civil, Secciénl?) 504/2017 de 15 de septiembre, STS (Sala de lo Civil,
Secciéon1?) 94/2017 de 15 febrero, STS (Sala de lo Civil, Seccién1?) nim. 95/2014 de 11 marzo, STS
Sala de lo Civil (Seccion 1?) 586/2012 de 17 octubre, STS (Sala de lo Civil, Seccion1?) 1167/2008
de 15 diciembre y SAP de Barcelona (Seccién 15%) de 24 abril 2002, entre otras.

69 MASSAGUER, J. y MONTEAGUDO, M. Articulo 6. Op. Cit. Pag. 200.

70 Coca-Cola Co. v. Gemini Rising Inc. (U.S.D.C.E.D.N.Y. 1972).

71 Mutual of Omaha Insurance Co v. Novak (Court of Appeals of Kansas 2001).

72 Original Appalachian Artworks Inc v. Topps Chewing Gum Inc. (N.D. Ga. 1986).
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indebido de la reputacion ajena de la marca parodiada por parte del parodista o si
para ello serfa preciso que exista un riesgo de confusién (aunque sea en sentido
amplio incluyendo el riesgo de asociacién) entre ambas marcas o un perjuicio para
la marca parodiada.

EI TJUE en su sentencia de 18 de junio de 2009 (Caso LOréal SA) entendié que
«a existencia de una ventaja desleal obtenida del cardcter distintivo o del renombre de la
marca [...J no exige ni la existencia de un riesgo de confusion ni la de un riesgo de per-
juicio para el cardcter distintivo o el renombre de la marca o, en términos mds genera-
les, para el titular de ésta.»

No obstante, no toda parodia de marcas que aproveche la reputacién ajena es ili-
cita sino que tal y como entiende la doctrina’?, solo lo serd aquella que en atencién
a los siguientes factores pueda reputarse indebida: (i) reputacién del signo; (ii)
implantacién del signo; (iii) esfuerzo realizado para propiciar la reputaciéon del
signo; (iv) proximidad competitiva; y (v) aprovechamiento indebido.

Parece obvio afirmar que el aprovechamiento de la reputacién ajena por parte
del parodista es directamente proporcional a los tres primeros factores: a mayor
reputacion, implantacién y esfuerzo realizado para alcanzar la reputacién del signo
mas probable es que el parodista pueda buscar aprovecharse de la reputacién de la
marca parodiada o de su titular.

En cuanto a la proximidad competitiva resulta relevante poner de manifiesto
que la doctrina’ entiende que la apropiaciéon de la reputaciéon ajena no presupone
la homogeneidad del grupo de consumidores a los que se dirige el titular de la
marca parodiada y el parodiante. Ello es asi porque la venta de productos parédicos
o spoofs (generalmente de peor calidad, a un precio mas barato o incompatibles con
los valores de la marca parodiada) podria perjudicar a la reputacién y la imagen de
marca de la marca parodiada.

En nuestra opinién el fin dltimo de este requisito serfa evitar la dilucién de la
marca notoria o renombrada y abarcaria tanto lo que se conoce en la legislacion
estadounidense como dilution by blurring que es aquella asociaciéon que surge de la
similitud respecto a la marca original que perjudica al caracter distintivo de la marca
original (por ejemplo la utilizacién de la marca Tiffany’s para designar restaurantes’”
o la de la marca Hyatt para designar servicios legales’®) como dilution by tarnishment
que es aquella asociacién que dana la reputacién de la marca original por designar
productos o servicios incompatibles con los valores de la marca (como la comercia-
lizacién de las marcas de comida para animales Cativa y Dogiva respecto a la marca
de chocolate de alta gama Godiva").

3 MASSAGUER, J. Articulo 12. Op. Cit. P4gs. 386-372.
Id.

> Tiffany & Co v. The Boston Club Inc. (D. Mass. 1964).
Hyatt Corp v. Hyatt Legal Servs. (7th Circuit 1984).
Grey v. Campbell Soup Co. (C.D. Cal 1986).
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En cuanto al aprovechamiento indebido, deberia entrarse a valorar si el uso que
no es a titulo de marca es susceptible de crear en la mente del consumidor un vin-
culo o asociacién indebida con la marca en beneficio de quien realiza esa parodia.

Asi lo ha entendido en numerosas ocasiones la jurisprudencia comunitaria’®.

Los siguientes criterios pueden resultar de utilidad a la hora de valorar si el uso
en el mercado (considerando la percepciéon del consumidor medio normalmente
informado y razonablemente atento y perspicaz) constituye un uso desleal. Asi,
entendemos con la doctrina’? y lajurisprudenciago, que el uso de la parodia de mar-
cas en el mercado puede constituir un uso desleal: (i) si induce a pensar que existe
un vinculo comercial entre el parodista y el titular de la marca parodiada; (it) si
afecta al valor de la marca parodiada como consecuencia de obtener el titular de la
parodia una ventaja indebida de la reputaciéon de la marca parodiada; o (iii) si la
ventaja que obtiene el titular de la parodia produce como consecuencia un perjui-
cio en el mercado a la marca parodiada a través de la dilucion.

Asimismo, serd necesario valorar las circunstancias atinentes al caso concreto y
llevar a cabo un juicio de proporcionalidad entre el dano causado al titular de la
marca por el aprovechamiento de su reputacién que conlleva la parodia de su marca
y el ejercicio del derecho a la libertad de expresiéon del parodista que dicho uso de
la marca parodiada supone.

II. CONCLUSION

En definitiva, si bien la parodia es una herramienta importante para el ejercicio
del derecho a la libertad de expresiéon (e incluso una manifestaciéon de dicho dere-
cho), lo cierto es que muchas veces este fin se desdibuja en aras a la obtencién de un
beneficio comercial. Aunque no todo uso comercial supondrd un uso ilicito, sera
necesario llevar a cabo un andlisis del tipo de uso y de las consecuencias juridicas
que se derivan de dicho uso y valorar los distintos derechos en pugna y la finalidad
de la parodia. Por ello, entendemos que el caricter comercial del uso que se le
pueda dar a la parodia jugara un papel muy significativo a la hora de determinar la
licitud o ilicitud de la obra o de la marca parodiada.

78 STJCE de 23 de octubre de 2003 caso Adidas, STJCE de 12 de noviembre de 2002 caso
Arsenal FC, STJCE de 25 de enero de 2007 caso Adam Opel, STJCE (Pleno) de 23 febrero de 1999
caso BMW, entre otras.

79 ARROYO APARICIO, A. Op. Cit. Pags. 342 — 343.

80 STJCE de 17 de marzo de 2005 caso Gillette.
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