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INTRODUCCION

El presente trabajo persigue desentrafiar la controvertida aplicacion de las clausulas de
moralidad —moral, orden publico, buenas costumbres, adecuacién social— en el

campo del Derecho de Marcas y en el Derecho de la Publicidad.

Para lograr tal fin, se ha adecuado la estructura de la tesis de la siguiente forma: En el
primer capitulo, se abordara el entendimiento de la problematica del analisis de las
clausulas de moralidad y se estudiara el modo clasico del estudio de ellas a través de
la teoria de los conceptos juridicos indeterminados (CJI). En este capitulo se concluye
que la técnica de los CJI no es apropiada para encontrar soluciones a la problematica

planteada.

En el segundo capitulo, se examinara las clausulas de moralidad en tres planos: (i) el
doctrinario, dentro del cual, se expondran los criterios de estudio de las clausulas de
moralidad que se maneja, (i) el normativo o legislativo, en el que se visualizara el
panorama de la aceptacion legislativa de las clausulas de moralidad en las principales
jurisdicciones del mundo vy, (iii) el casuistico, plano en el cual se repasara la aplicacién
de las clausulas de moralidad con especial énfasis en las controversias legales que

revisten gran relevancia.

En el capitulo final, se desarrollardn algunas consideraciones para cuestionar, por lo
menos dogmaticamente, las clausulas de moralidad. Se hard énfasis, entre otros
argumentos, en el hecho inadvertido por la gran mayoria de que los juicios éticos no
pueden ser fundamentados ni l6gica ni facticamente, pues ellos no tienen sentido y
resultan arbitrarios, con lo cual violan el principio constitucional de la debida motivacion

de las decisiones.
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CAPITULO |

ENTENDIMIENTO DE LA PROBLEMATICA PLANTEADA Y LA TEORIA DE LOS
CONCEPTOS JURIDICOS INDETERMINADOS
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El presente trabajo se concentra en los conceptos juridicos conocidos como ‘la moral’,
‘el orden publico’, ‘las buenas costumbres’ y ‘la adecuacion social’ (indistintamente, las
clausulas de moralidad) en tanto son aplicados en el Derecho de Marcas y el Derecho
de la Publicidad.

En este primer capitulo se planteara la problematica de la presente tesis. Luego de
ello, se abordara la teoria de los conceptos juridicos indeterminados, la cual se
presenta como la solucion propuesta tradicionalmente por la doctrina juridica frente a la
incertidumbre de los conceptos juridicos indeterminados en general.

Si bien la teoria de los conceptos juridicos indeterminados es aceptada por la doctrina
mayoritaria, se comprobara que ella adolece de vicios insalvables en sus elementos

constituyentes.

En conclusion, la solucibn a la problematica planteada debera enfocarse en
consideraciones ajenas a las propuestas por la teoria de los conceptos juridicos

indeterminados.

1. La problemética de la aplicacién de las clausulas de moralidad en el Derecho de

Marcas y el Derecho de la Publicidad

Sorprende que dos instancias de una misma entidad administrativa apliquen
opuestamente las clausulas de moralidad. De igual forma, resulta inquietante que
casos muy similares relativos a las clausulas de moralidad sigan destinos distintos en el

seno de una misma entidad administrativa.

En ambos supuestos, lo que finalmente acaece ante la autoridad administrativa esta en

conflicto con unos de los principios generales del Derecho mas reconocidos: el
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Principio de Predictibilidad®. De acuerdo con el Tribunal Constitucional, este principio

supone que:

“(...) las entidades de la administracion publica deben brindar a los administrados
informacion veraz, completa y confiable sobre cada trdmite de modo tal que puedan
tener conciencia certera sobre su resultado final, los cuales se encuentran regulados en
los incisos 1.12 y 1.15 del Articulo IV de la Ley del Procedimiento Administrativo
General, Ley 27444. Estos principios son expresion del principio constitucional de
interdiccion de la arbitrariedad y del deber de transparencia de las entidades publicas
en atencion a las garantias inherentes al debido proceso al cual tienen derecho las

personas.?”

En este escenario, los agentes privados no cuentan con informacién confiable sobre el
resultado conclusivo de un procedimiento de registro de marca, pues el analisis
adicional de las clausulas de moralidad no es uniforme ni predecible. Ello a diferencia
del examen de registrabilidad de una marca que se enmarca dentro de ciertos
lineamientos de distintividad intrinseca (si la estructura del signo distintivo permite su
registro) y extrinseca (si existe confundibilidad con otros antecedentes de marca), cuyo

resultado si puede ser calculado por el administrado.

Dentro de esta linea argumentativa, no es suficiente que los agentes privados
simplemente cumplan con los principios generales del Derecho de la Publicidad, tales
como el de legalidad, el de substanciacion previa o el de autenticidad. Aun cuando un
anuncio publicitario ya haya considerado dichos principios y haya tenido cierto éxito en
los medios de comunicacion, la autoridad competente podria resolver, entre otras
medidas, la prohibicion de su difusion por estar en conflicto contra el principio de

adecuacion social.

! Seglin Alva Mateucci, tal principio se origina en el sistema de derecho Anglosajén (Common Law) y se
le conoce dentro de la doctrina del Derecho Administrativo Continental como el Principio de Seguridad
Juridica, también se le conoce como el Principio de Certeza. ALVA MATEUCCI, Mario. El Principio de
Predictibilidad y el Derecho Tributario. En: Teleley. Versién disponible en linea:
http://www.teleley.com/articulos/art_predictibilidad.pdf

2 Sentencia expedida por el Tribunal Constitucional el 8 de marzo de 2010, recaida en el Expediente
04645-2009-PHD/TC.
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Dos ejemplos podran graficar el impacto que tiene la dificultad del analisis de las
clausulas de moralidad. EI primero esté referido al caso del Pezwedn, personaje que
se hizo conocido en las redes sociales y que goza de gran aceptacién en el publico
consumidor, principalmente en el sector mas joven. El Pezweon ya habia sido
registrado como obra ante la Direccion de Derechos de Autor, es decir, se habia
reconocido su calidad de original previamente a que el INDECOPI denegara su

inscripcién como marca.

Los creadores de este personaje, Andrea Tataje y Carlos Banda, habian decidido
comercializar ciertos productos con el logotipo del Pezweén. Por esta razon,
presentaron una solicitud de registro de marca ante la Direccion de Signos Distintivos
del INDECOPI. Sin embargo, esta Direccion denego el registro de la marca Pezweodn y
logotipo al indicar que se encontraba incursa dentro de la prohibicion relativa a las

clausulas de moralidad.

Los solicitantes presentaron un recurso de reconsideracion. En él fundamentaban que
el INDECOPI ya habia admitido el registro de varios signos distintivos que tenian
semejanza con la marca solicitada, en el sentido de que hacian referencia a palabras
altisonantes, juegos de palabras, resefias sexuales, entre otros. A pesar de esta
evidencia, la Direccién declaré infundado el recurso de reconsideracion precisando que

la marca era contraria a las buenas costumbres.

Finalmente, los solicitantes presentaron un recurso de apelacibn. En segunda
instancia, la Sala especializada en Propiedad Intelectual revoco la primera resolucion
de la Direccidn de Signos Distintivos y, por sus efectos, la segunda resolucion,
otorgando el registro de la marca Pezwedn. La Sala mencion6 que no debia
confundirse el que un signo sea contrario a las buenas costumbres con el que un signo
sea de mal gusto. Asimismo, acept6 el hecho de que existia una connotacion coloquial

y amistosa de la palabra “weoén”.
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El ejemplo antes citado genera muchas interrogantes. Pero resalta un cuestionamiento
fundamental: ¢ puede justificarse plenamente que un signo determinado sea contrario a

las clausulas de moralidad?

La respuesta es negativa aparentemente. Ello se explica en la contraposicion entre la
Direccion de Signos Distintivos y la Sala especializada en Propiedad Intelectual del
INDECOPI para determinar que una marca constituida por elementos tan simples es
contraria a las clausulas de moralidad. En opinion de la Direccion, el pezweon
atentaba contra las buenas costumbres. Segun la Sala de Propiedad Intelectual, él era

simplemente un signo de mal gusto.

Los solicitantes tuvieron que someterse a las decisiones del INDECOPI dentro de un
procedimiento de registro de marca que tomo dos afios y medio aproximadamente. Sin
el registro de su marca Andrea Tataje y Carlos Banda habrian enfrentado sobrecostos

al realizar actividades de comercio en relacién a ella.

A pesar de que la marca fue finalmente registrada, el mensaje hacia los agentes
privados es que la proteccién de su Propiedad Intelectual no sélo cuesta, sino que
también estd sujeta a incertidumbre por motivos que ni siquiera la misma autoridad

puede predecir.

Un segundo ejemplo esta referido a las clausulas de moralidad aplicadas en el Derecho
de la Publicidad. No poco conocido fue el spot televisivo del diario EI Bocén titulado
“Golazo”, el cual generd gran polémica y debate en las redes sociales.

En dicho anuncio la frase: "horrible tu gol hijo, lo peor que he visto en toda mi vida",
provocoO que haya sido ulteriormente retirado de la pantalla debido a una denuncia que
formuld el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (Mimdes) [actualmente Ministerio
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables] ante el INDECOPI, por considerar que el spot

presentaba una situacion de maltrato infantil.
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En ese entonces, la ministra Nidia Vilchez sostuvo que «el spot publicitario del diario El
Bocon, difunde una situacion de maltrato emocional y trato humillante perpetrado en
contra de un nifio, lo que constituiria una transgresién al Principio de Adecuacion

Social®».

En un canal de Youtube, FILMSPERU, una empresa especialista en Publicidad, tiene
colgado el comercial. En la resefia del video, FILMSPERU indica: «Queremos
mostrarles que hay personas que estan a favor del spot argumentando” lo Unico que
muestra el spot es que sus periodistas son tan imparciales que no dejan ni a su

familia”, “Ac& no promueven nada, solo juegan con la idea de la pasion futbolera”.»

Por otro lado, también existian comentarios que acusaban el maltrato psicolégico al
nifio «si, entiendo que es humor negro pero debemos de hacer humor negro con miles

de cosas diferentes a un nifio”, “es abuso infantil claramente y ademas una falta de

respeto a los nifios™.»

El INDECOPI amonesté y censuro el spot publicitario de El Bocén al considerar que en
€l se presentaba una situacion que era capaz de ser tomado por los consumidores

como un favorecimiento al maltrato psicoldgico al nifio.

A diferencia de las marcas, el andlisis de las clausulas de moralidad en el Derecho de
la Publicidad se realiza ex post. En este escenario, el INDECOPI podra censurar un
anuncio publicitario aun cuando el agente privado ya haya evaluado el cumplimiento del
anuncio con los Principios de Legalidad, Autenticidad, Substanciacion Previa y haya

realizado actos de comercio para el posicionamiento de su marca.

La indeterminacion de la aplicacion de las clausulas de moralidad —el llamado
Principio de Adecuacion Social— en el Derecho Publicitario también esta sujeta a

® Véase la nota publicada en la pagina web de FILMS PERU: “GOLAZO” Spot Publicitario de EL BOCON

Fue Censurado por el Ministerio de la Muijer. En
http://filmsperu.pe/New/View/noticias.php?codnot=215&categoria=not
* Ibidem
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polémica, pues, en principio, todo anuncio publicitario representa una situacion ficticia

gue podra ser juzgada en términos de lo que es bueno y lo que es malo.

Frente a esta situacion, la solucion propuesta por la doctrina mayoritaria es la teoria de
los conceptos juridicos indeterminados. En ella se propugna, en términos simples, que
la indeterminacion de algunos conceptos juridicos no tiene solucidn y que su aplicacion
por parte de la autoridad administrativa debe encontrarse dentro de los margenes de la
facultad discrecional.  Asimismo, en vista de que la discrecionalidad de la
administracion puede llevar a una solucién que no es justa, ella debe ser controlada

judicialmente.

2. Las clausulas de moralidad dentro de la teoria de los conceptos juridicos

indeterminados

La doctrina mayoritaria ha concebido que el analisis de las clausulas de moralidad debe
llevarse a cabo en el contexto de la teoria de los conceptos juridicos indeterminados.

A fin de entender la teoria de los conceptos juridicos indeterminados, se hara algunas

breves anotaciones de sus origenes y concepcion.
2.1 0rigen de la teoria de los conceptos juridicos indeterminados

Siguiendo algunos apuntes histéricos interesantes de Tamayo °, la teoria en cuestion

surge:

«en el seno del Derecho Administrativo, debido al tema de la discrecionalidad y su
control. No hay que olvidar que el principio de la vinculacion de la Administracion a la
ley es basico en el enfoque del positivismo legalista. Esta fue una de las razones de la
importancia del debate y la ferocidad de la polémica. La instalacion de la jurisdiccion

contencioso-administrativa también fue un hecho clave para el desarrollo de la doctrina

> TAMAYO, Sergio. Conceptos Juridicos Indeterminados e Interpretacién Constitucional. Ara Editores,
2009. pég.
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de los “conceptos indeterminados”. Fue Mayer, en 1862, quien plasmé la primera

exposicidn sistematica sobre el problema de la discrecionalidad.

En 1875, se promulg6 una ley en Austria que autorizaba la libre discrecionalidad en
algunos temas. Esto también influyé para que otros autores se pronuncien al respecto.
Asi, tanto Bernatzik, en 1886, como Tezner, en 1888, desarrollarian el tema desde
diversos ambitos. En 1902, Heck insistia en la posibilidad de alcanzar la completa
determinacion de todos los conceptos. Pero seria, Jellinek, en 1913, quien mejor

describiria la estructura logico-semantica de los “conceptos indeterminados”.

Ademas de los autores citados, Ule, Jesch, Bachof, Martens, Flume, Rupp, entre otros,
desarrollaron esta teoria y colaboraron en su consolidacién. Asi, la teoria de los
unbestimmte Rechtsbegriffe, como se llamé en aleméan fue expandiéndose por el resto
de Europa. Mas aun si consideramos que durante el régimen nazi se abusé de la
indeterminacién de los conceptos para adaptarla a la ideologia dominante, con lo que

aumentd la preocupacion por controlar la discrecionalidad del juez.

Para reducir el espacio a esta discrecionalidad, se postulaba que los “conceptos
juridicos indeterminados” tenian una y sélo una “solucion justa”. Es decir, uno de estos
conceptos jamas podria dar pie a que el Juez use sus valoraciones personales para

resolver un caso, sino que se tenfa que “descubrir” esta solucién justa.®».

Segun Garcia de Enterria, son conceptos juridicos indeterminados aquellos en los que
«la medida concreta para la aplicacién de los mismos en un caso particular no nos la
resuelve o determina con exactitud la propia Ley que los ha creado y de cuya

aplicacion se trata’».

® TAMAYO, Sergio. Ob cit. Pags. 38 y siguientes.
" GARCIA de Enterria citado por TAMAYO. Garcia de Enterria, Eduardo. Democracia, Ley e
Inmunidades del Poder. Palestra, 2004, pag. 43.
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Para Garcia-Trevijano son los que se «aplican segun las circunstancias del lugar y del

momento®».

2.2 Propésito de la teoria de los conceptos juridicos indeterminados como enfoque de

las clausulas de moralidad

Se parte del hecho de que es frecuente que en toda legislacion se identifique
regulaciones establecidas de manera indeterminada, lo cual sucede precisamente
cuando por ejemplo se utilizan expresiones como interés general, justo precio,

urgencia, interés superior, entre otras.

En tal sentido, se dice que el contenido de estos conceptos ‘indeterminados’ no se
encuentra en la estructura de una disposicion normativa, sino, por el contrario, la
aplicacion de tal contenido va a depender casi de forma absoluta del criterio de la
persona con facultades decisorias en cada caso concreto. Esta teoria distingue,
entonces, los conceptos juridicos ‘indeterminados’ de aquellos otros conceptos
‘determinados’ cuyo contenido esta sefialado con exactitud en la ley. Asi, por ejemplo,
el concepto juridico ‘contrato’, definido como todo acuerdo de voluntades destinado a

modificar relaciones juridicas, seria uno determinado”®.

En la etapa de aplicacion de un concepto juridico indeterminado, siempre cabe la
posibilidad de que la administracion se haya equivocado en su juicio y tal error es el
gue precisamente puede ser controlado y corregido por los tribunales contencioso-

administrativos.

8 GARCIA-TREVIJANO resefiado por TAMAYO, Sergio. Tratado de Derecho Administrativo. Revista de
Derecho Administrativo, Madrid, 1964, pag. 374.
° Los seguidores de esta teoria pretenden marcar distancia de la discrecionalidad administrativa, pues
segun sostienen ellos en los conceptos juridicos indeterminados existe una solucién, mientras que en la
discrecionalidad existe un set de posibilidades o medidas de resolver un caso concreto, las cuales han
sido resefiadas en la norma de manera antelada. Véase: BREWER-CARIAS, Allan. La técnica de los
conceptos juridicos indeterminados como mecanismo de control judicial de la actividad administrativa.
Articulo disponible en linea: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2396/12.pdf
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En efecto, en un caso citado por BREWER-CARIAS dentro del que se ventilaba la
aplicacion del concepto juridico indeterminado de la moral publica, luego de agotarse la
via administrativa, la Corte Suprema de Justicia Venezolana declar6 la nulidad de la

resolucién de la instancia anterior argumentando lo siguiente:

«El presupuesto de hecho —ofensa a la moral publica— incorpora a la norma a uno de
aquellos elementos que la doctrina administrativa ha denominado conceptos juridicos
indeterminados, y que se diferencian claramente de las llamadas potestades
discrecionales. Mientras éstas dejan al funcionario la posibilidad de elegir segun su
criterio entre varias soluciones justas, no sucede lo mismo cuando se trata de la
aplicacién de un concepto juridico indeterminado. Se caracterizan, estos ultimos, por
ser conceptos que resulta dificil delimitar con precisibn en su enunciado, pero cuya
aplicacion no admite sino una sola solucion justa y correcta, que no es otra que aquella

gue se conforma con el espiritu, propdsito y razon de la norma.

La aplicacion del concepto juridico indeterminado por la administracion publica
constituye una actividad reglada y, por consiguiente, sujeta al control de legalidad por
parte del érgano jurisdiccional competente. De alli la importancia que tiene establecer
la significacién y alcance del concepto moral publica empleada por la norma y que ha

sido invocada como fundamento de la resolucién impugnada®®.»

En buena cuenta, la doctrina mayoritaria indica que existen dos tipos de conceptos
juridicos. Aquellos cuyo contenido esta exactamente delimitado en la ley y otros que, al
carecer de delimitacion legislativa, sus contenidos deberan ser colmados en el
momento en que una persona con potestades decisorias los apliquen en un caso

concreto.

Empero, como el contenido que le brinda la autoridad a los conceptos juridicos
indeterminados depende en gran medida del criterio de la persona a cargo de una

determinada controversia juridica, esta decision deberd ser sometida a un control

1 BREWER-CARIAS. Allan. Ob, cit.
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judicial ex post, control judicial por el cual la Judicatura sera la responsable de
enmendar los errores de la administracion en la apreciacion casi irrestricta de los

conceptos juridicos indeterminados.

Por consiguiente, habida cuenta de que las clausulas de moralidad son indeterminadas,
tendran que analizarse como conceptos juridicos indeterminados. De esta forma, si un
administrado considera que la decision de una entidad administrativa debe ser
sometida a un control judicial posterior, podra recurrir a una instancia superior a fin de

gue “corrija” la aplicacion de la amplia facultad intelectiva de la administracion.

3. Criticas al modo clasico de abordar el andlisis de las clausulas de moralidad a través
de la teoria de los conceptos juridicos indeterminados.

3.1 Todos los conceptos son indeterminados

Se puede atacar al tratamiento de las clausulas de moralidad como conceptos juridicos
indeterminados, a través de consideraciones meramente terminoldgicas. De hecho, tal
teoria adolece de un claro defecto, pues ninguna norma es determinada con exactitud
por la propia Ley. Esta indeterminacion es omnipresente incluso en la estructura de
todo tipo de conceptos no soélo juridicos, sino también en los de cualquier lenguaje

natural.

Para graficar, en la filosofia del lenguaje existen dos corrientes mayoritarias que
explican la estructura de los conceptos: la teoria de los conceptos como

representaciones mentales y la teoria de los conceptos como objetos abstractos.

La teoria de los conceptos como representaciones mentales es parte de la Teoria
Representacional de la Mente (TRM), la cual establece que los elementos basicos de

las representaciones mentales son simbolos que se combinan con el objeto de formar
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expresiones con significado, las cuales representan proposiciones que se relacionan

entre si en diversas relaciones légicas'».

En consecuencia, el pensamiento se suscita, segun la TRM, en un sistema interno de

representacion’?.

Por ejemplo, cuando alguien llega a la creencia de que los anuncios publicitarios de
cerveza Quilmes son machistas, la TRM sostiene que ese alguien se forma una
representacion mental, una que simboliza los anuncios publicitarios de Quilmes y la

calidad de “machistas” de dichos anuncios®®.

Mas precisamente, la doctrina de Los Conceptos como Representaciones Mentales,
propone que el sistema interno de representacién tiene una sintaxis y ciertos
componentes semanticos parecidos a los de cualquier lenguaje natural y todo ello

equivale a un lenguaje del pensamiento™.

! GARDENFORS, Peter. Mental Representation, Conceptual Spaces and Metaphors. Versién en linea
disponible al 10 de junio de 2012 en:
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.23.5514&rep=repl&type=pdf

2 MARGOLIS, Eric and LAURENCE, Stephen. The Ontology of Concepts—Abstract Objects or Mental
Representations?. En: NOUS. Vol 41. N° 4, 2007, pag 565.

'3 Consultar el sustancioso trabajo de MEDINA, Nicolas. Realidad Mental en la Ciencia Cognitiva. En:
Revista IIPSI de la Facultad de Psicologia de la UNMSM. Vol. 13 - N.° 1 — 2010. pag. 218. Segln
Medina, Fodor afirm6 que la ciencia cognitiva se fundamentaba en dos ideas bésicas: «por un lado, que
los estados mentales son tipicamente representacionales y, por otro lado, que los procesos mentales son
tipicamente computacionales. En el prefacio a la edicién castellana de su libro El lenguaje del
pensamiento (1975, 1984), Fodor declar6 que se propuso integrar y elaborar esas dos ideas con la
finalidad de fundamentar una teoria de la mente cognitiva, considerando que las teorias razonables en
psicologia postulaban que la cognicién es como un proceso computacional y, al mismo tiempo, sostenian
gue el modelo computacional de la cognicion conduce por necesidad a una teoria representacional de la
mente, de modo que sin representacion no habria computaciones, y sin computaciones no hay modelos.
Con ello, Fodor queria decir que un agente cognitivo tiene que poseer un sistema representacional que
le permita pensar sobre el mundo. El representacionalismo o teoria representacional de la mente
considera que los estados mentales son relaciones entre los portadores de esos estados y los simbolos
mentales (0 representaciones mentales). Asi, las representaciones mentales que estan basadas en
simbolos son posibles de manipulacion e interactian unas con otras mientras se encuentran mediadas
entre las entradas perceptivas y las salidas conductuales.»

* No debemos obviar que la TRM tiene dos vertientes: la concepcién proposicional y la concepcién
mental.

La concepcion proposicional propone que la representacion mental vendria a tomar la forma de una
proposicién. El supuesto de partida es que la mente es un procesador del tipo de simbolos que procesan
las maquinas de computacién de lkring y von Neumann. La tarea del investigador residiria en: a) elaborar
un modelo sobre las operaciones mentales que tendria que realizar un sujeto para resolver una tarea; y
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En este escenario, la creencia de que los anuncios publicitarios de cerveza Quilmes
son machistas tiene como componentes representaciones de los anuncios publicitarios

de la cerveza Quilmes y su calidad de machista.

Siguiendo esta linea argumentativa, los conceptos son representaciones mentales v,

mas concretamente, representaciones que conforman actitudes proposicionales™.

Como consecuencia, la perspectiva psicolégica de los conceptos consiste en
concebirlos como representaciones mentales, las que son, a su vez, partes integrantes

de actitudes proposicionales®® como las creencias y los deseos.

Representacién mental del machismo®’

b) elaborar un programa de simulacién por ordenador que detalle estas operaciones mentales.
Posteriormente, el algoritmo resultante se implementaria en una maquina de computacion. En la medida
en que el comportamiento de la maquina y el comportarmiento del sujeto humano se parezcan, el
modelo sera refrendado. Por su parte, los investigadores de las imagenes mentales mantienen la idea
de que la imagen mental es un constructo relevante en la explicacion de la actividad cognoscitiva de 1os
sujetos, frente a determinadas tareas (p.e. la rotacion mental de objetos tridimensionales). La imagen
mental tendria propiedades peculiares que la diferenciarian de la proposicién. Por ejemplo, la imagen
tendria un caracter continuo y denso, la proposicion tendria un caracter discreto y analitica.
Aconsejamos al lector revisar: ESPINOSA, Manuel de Juan y COLOM, Roberto. Las representaciones
mentales: ¢El lenguaje del pensamiento, los lenguajes del pensamiento o los «lenguajes del
pensamiento»? En: Anuario de Psicologia de la Universitat de Barcelona N° 45, pags.. 7-21. 1990.

> Por ejemplo, “el césped es verde” es una proposicién que existe, a pesar de que alguien nunca llegue
a saber que “el césped es verde”.

'® Una actitud proposicional, concepto acufiado por Bertrand Russell, es la expresion de un tercero que
identifica los estados mentales (creencias, dudas o temores) de las personas y su contenido mediante
una oracion subordinada: “Juana cree que el anuncio publicitario de Quilmes es ofensivo”. Consultar:
JASZCZOLT, K.. M. Propositional Attitudes. Version disponible en linea:
http://people.pwf.cam.ac.uk/kmj21/Attitudes.Routledge.Mar08.pdf

" Imagen tomada de la pagina web: http://equocordoba.org/2012/03/06/rompiendo-la-cadena-del-
machismo/
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Por otra parte, la teoria de los conceptos como objetos abstractos considera que los
conceptos no son representaciones mentales y que no se encuentran en la mente. En

vez de ello, los conceptos son objetos abstractos de cierto tipo.

Por ejemplo, Frege estimaba que el significado de una oracion declarativa era una
proposicién, la cual era un objeto abstracto que existia independientemente de
nuestras mentes y que era un portador basico de la verdad®®.

Verbigracia: “Teresa cree que los anuncios publicitarios de la cerveza Quilmes son

machistas” (1)*°

De la oracién (1), es evidente que hay algo en lo que Teresa cree. Y si Alejandra
también cree que los anuncios publicitarios de la cerveza Quilmes son machistas,
entonces hay algo en lo que Teresa y Alejandra creen, es decir, que los anuncios
publicitarios de la cerveza Quilmes son machistas.

Segun Frege, tal proposicion no existe en un espacio particular (llamese, la mente de
Teresa, con lo cual, la proposicion tiene un caracter abstracto), pues podria haber
existido sin perjuicio de que Teresa o Alejandra creyeran en ella (es decir, la

proposicion es esquiva o independiente de la mente).

En definitiva, se debe a la verdad de la proposicion ‘los anuncios publicitarios de la
cerveza Quilmes son machistas’ que la creencia que Teresa y Alejandra comparten sea

verdadera®.

'8 Tenemos el caso de los niimeros, los cuales son los mismos para todas las personas y no varian de
acuerdo con las diferentes concepciones que las personas tengan sobre ellos. Revisar: CURRIE,
Gregory. Frege On Thoughts. En:

Mind, New Series, Vol. 89, N° 354,1980, pag. 234

19 Esta es una ascripcién de creencia. ‘Belief ascriptions’ en inglés. Las atribuciones de creencias son
aseveraciones en las que una persona intenta transmitir a otra persona el contenido de la creencia de
una tercera persona. Las atribuciones de creencias son, en consecuencia, actitudes proposicionales que
expresan creencia. Consultar: JACOB, Pierre. Frege's Puzzle and Belief Ascriptions. Version disponible
en linea en: http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/05/34/53/HTML/
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Esta forma de entender las oraciones identifica los conceptos con los constituyentes
abstractos de las proposiciones de Frege. A esta postura se le conoce como: la
‘perspectiva semantica de los conceptos’.

Si se podria resumir la perspectiva semantica de los conceptos, se diria que: los

conceptos son objetos abstractos y constituyentes de las proposiciones de Frege?.

En este marco tedrico, los constituyentes de las proposiciones son conocidos como
‘sentidos’ y son asociados con un numero de funciones explicativas. Conocer el
significado de una palabra es captar su sentido. Ademas, los sentidos son cruciales al
momento de explicar como las expresiones pueden tener un significado a pesar de que

no tengan una referencia (Pegaso si tiene significado y no tiene una referencia).
En resumen, para la perspectiva semantica, los conceptos son sentidos.

Finalmente, MARGOLIS y LAURENCE, proponen conciliar la posicion de los conceptos
como representaciones mentales con la posicion de los conceptos como objetos

abstractos.

De conformidad con estos autores, no es cierto que las personas no puedan compartir
sus representaciones mentales soélo por el hecho de que éstas figuren en la experiencia

consciente subjetiva y, por tanto, sean Unicas dentro de las mentes en que ocurren®.

2% | os contenidos de las proposiciones eran, de acuerdo con Frege, un reflejo del pensamiento.
Consultar: LEVINE, James. Analysis and Decomposition in Frege and Russell. En: The Philosophical
?uarterly, Vol. 52, N° 207, 2002, pag. 195.
2 Segun Frege, existen dos formas de proposiciones y dos formas de analizar su significado: (i) cada
contenido proposicional admite un Unico andlisis de sus elementos constituyentes y (ii) cada contenido
proposicional admite diferentes deconstrucciones, las cuales tienen igual valor. LEVINE, James. Ob. Cit.
ag. 196.

EZ Por estas razones, el autor de este trabajo no se adhiere al relativismo, pero si a una posicion
relativista. Ver:. “PROTAGORAS-GEORGIAS: Fragmentos y Testimonios. Traduccién de BARRIO
GUTIERREZ, José Ed. Hyspamérica Ediciones. Buenos Aires. 1980. pag. 23.
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El argumento contrario era que no se podia estar nunca seguro de que otras personas
asocien las mismas representaciones mentales (representaciones del mismo tipo) con
las mismas palabras. En adicion, Frege insistia en que, como dicha visidbn no es
segura, la comunicacion no seria posible si ella dependiera de las representaciones

mentales asociadas a las palabras.

El problema con tal contra-argumento es que, a primera vista, la comunicacion no
requiere que las personas establezcan siempre que se estan refiriendo exactamente a
la misma cosa?®. Lo relevante es simplemente que ellas estén hablando de la misma
cosa y no que estén conscientes de ello, mucho menos que estén seguras de ello. En
otras palabras, lo que es importante es que los hablantes y oyentes estén

confiablemente coordinados en cOmo interpretan sus oraciones.

Si se dejase so6lo al azar la posibilidad de que ellos puedan interpretar sus oraciones,
entonces —quizds— se sostendria que ellos no se estan comunicando. Pero no hay
razén para creer esto. En el curso normal de la vida cotidiana, la coordinacién no se
resquebraja y es sostenida por mecanismos de adquisicion del lenguaje que involucran

representaciones mentales del mismo contenido con las mismas palabras.

Existe otra critica contra la teoria de los conceptos como representaciones mentales.
Peackocke, por ejemplo, ha sostenido recientemente que “los conceptos no pueden ser
representaciones mentales porque esto eliminaria la posibilidad de que haya conceptos

que los seres humanos no conozcan”?.

Esta ultima critica también es errada. Dos imagenes simbdlicas podrian ser diferentes
conceptos que tienen diversos contenidos, tal como dos palabras pueden pronunciarse
similarmente, pero tienen diferentes contenidos (“banco” como asiento, con respaldo o
sin él, en que pueden sentarse varias personas o como establecimiento publico de

credito, constituido en sociedad por acciones).

% Es mas, sugiero que la comunicacion entre dos personas es siempre imperfecta, aunque ésto no
implica que no sea efectiva.
2 MARGOLIS, Eric and LAURENCE, Stephen. Concepts.Ob. cit..
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Asi como dos palabras con diferentes estructuras pueden tener el mismo contenido
(“chat”, gato en Francés y “cat”, gato en Inglés), diferentes representaciones mentales
pueden tener el mismo contenido. Una vez mas, el argumento contra las
representaciones mentales ignora el hecho de que hay diferentes maneras de describir

los simbolos de las representaciones mentales.

No obstante, para MARGOLIS y LAURENCE las teorias antes expuestas pueden ser
concertadas, pero se mantiene el hecho de que los conceptos son representaciones
mentales descritas en términos de los sentidos que ellas expresan. En consecuencia,

aparece la Teoria Ecléctica de los conceptos del modo siguiente:

Los conceptos son, en consecuencia, representaciones mentales descritas en términos

de los sentidos que ellas expresan.

En resumen, los conceptos son, por un lado, representaciones mentales, es decir, que
estan en la mente de quien aprehende el significado de ellas. En consecuencia, hay
cierto grado de psicologismo, asi como de indeterminacién en los conceptos, pues una
persona no puede saber exactamente la representacion que otra persona tiene sobre

un concepto dado.

Si Carlos dice “juez”, en su mente puede crearse la imagen de un sefior de edad
adulta, con ciertos rasgos de serenidad, alto, delgado, con una toga negra, y que
resuelve casos judiciales etc. Cuando Pedro escucha que su interlocutor ha dicho
“juez”, Pedro podria imaginarse a “un sefior de edad, robusto, que usa terno claro, con

una medalla de color celeste sobre la solapa, burécrata, etc., que decide un litigio”.

De este ejemplo, no interesa que Carlos y Pedro formulen en su mente asociaciones
particulares distintas sobre el concepto juez, pues lo que importa es el elemento
comun: el significado de una persona con facultades otorgadas por ley para decidir una

controversia juridica.
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De esto se sigue que, si bien todos los conceptos tienen un grado de indeterminacion,
también tienen un grado que es compartido por ciertas personas, hecho que permite la
comunicacién entre ellas. Por tanto, no es necesario hablar exactamente de lo mismo

para que exista la comunicacion.

El sentido de un concepto que es compartido por ciertas personas es, a su vez,
abstracto, pues no se encuentra en un lugar fisico (en la mente de Pedro o Carlos),
sino que puede ser aprehendido y entendido por cualquier persona inteligente.

En resumen, todo concepto es indeterminado y, ergo, todo concepto juridico también

resulta indeterminado.

Como corolario, se debe insistir en el hecho de que todos los conceptos juridicos se
aplican segun las circunstancias de lugar y del momento. Garcia-Trevijano se
equivoca, al igual que Garcia de Enterria, al tratar de diferenciar algo mediante la
indicacion de que ese algo tiene cierta caracteristica: la caracteristica de la

indeterminacion.

Queda claro que esta caracteristica es comun a todos los conceptos juridicos y no sélo

a los que estos autores llaman ‘indeterminados’.

3.2 Lavaguedad de los lenguajes naturales y de los lenguajes artificiales

Si se entendiera al Derecho como un lenguaje artificial, es decir, un lenguaje
imperfecto, hecho a la medida y sobre la referencia de lenguajes naturales, como el
castellano, el inglés, etc., tendria que aceptarse que el Derecho, construido sobre la
base de un lenguaje artificial, sufriria de los mismos defectos que posee un lenguaje

natural.

Uno de los defectos de cualquier lenguaje es la vaguedad.?

% Reiteramos que la vaguedad es causa de la indeterminacion estructural de los conceptos.

Tesis publicada con autorizacién del autor
No olvide citar esta tesis




PONTIFICIA

TESIS PUCP 32'1'-‘65,_'}2'}3“"

DEL PERU

Sin embargo, la vaguedad también debe ser vista como una oportunidad para adecuar
al Derecho a las nuevas circunstancias. La vaguedad permite que el Derecho sea
dactil, una caracteristica que se condice con las nuevas realidades y necesidades que

nos depara los cambios en la vida.

Incluso «desde un esquema formalista dogmatico, la existencia de “conceptos
determinados” ha sido victima de fuertes criticas por su falta de conexion con la
realidad, pero desde la visibn del constitucionalismo, la dicotomia conceptos

determinados/indeterminados es sencillamente inviable.?%.

En cierto aspecto®’, es favorable y se condice con un Estado Social de Derecho, el
hecho de que sea la autoridad con facultades decisorias la que dé vida a un concepto
dado. Los jueces no deben ser Unicamente la boca que pronuncia las palabras de la
ley. Sera necesaria, pues, una labor de interpretacion que amolde el derecho a los
nuevos tiempos y a los cambios en las necesidades y fines de una sociedad.

En conclusioén, el hecho de que un concepto sea “indeterminado” no es motivo de un
mayor control judicial posterior, sino por el contrario, la indeterminacion de los

conceptos es conveniente para el Derecho.

3.3 La falacia del control judicial en la aplicacion administrativa de los conceptos

juridicos indeterminados

Se habia apuntado que la teoria de los conceptos juridicos indeterminados partia del
supuesto de que la autoridad administrativa empleaba solo su criterio a fin de encontrar
una solucion a una controversia legal. Ya que el uso de ese criterio podia llevar a
decisiones arbitrarias, entonces existia la necesidad de que una instancia superior

controlara tales decisiones. Debia existir, entonces, un control judicial posterior.

% TAMAYO, Sergio. Ob cit. pag 69
" sélo en cierto aspecto, pues luego desarrollaremos la idea de que los llamados conceptos juridicos
indeterminados son diferentes.
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Lo que se acaba de describir en el parrafo anterior es una verdad de Perogrullo, pues
toda decision administrativa podra ser impugnada via judicial mediante una accion
contencioso-administrativa. Y este control no se da Unicamente en el caso de la
aplicacion de los conceptos juridicos indeterminados, sino también con respecto a otros
asuntos que no tienen vinculo alguno con ellos. A manera ilustrativa, un tema de
confundibilidad marcaria podra ser ventilado en el Poder Judicial. Y en la
confundibilidad marcaria no se examina, de modo alguno, ningun concepto juridico
indeterminado. Los ejemplos abundan y no serd necesario hacer referencia a otros

7

mas.

En realidad, el fin de controlar judicialmente la actividad administrativa se da en todo

ambito?8.

El control jurisdiccional de la administracion publica constituye uno de los rasgos
esenciales del Estado social de derecho, y quizd el més trascendental, pues posibilita
la vigencia pragmatica de otros de los caracteres inherentes a él, pues si media un
control efectivo, regiran plenamente los principios de legalidad (sometimiento de la
administracion al ordenamiento juridico escrito y no escrito), de separacion de
funciones, etc., y desde luego, habrd un mayor respeto de las libertades y derechos

constitucionales de los administrados?°.

Para resumir, el control judicial de la actividad administrativa no es un fin exclusivo ni

un aporte Unico de la teoria de los conceptos juridicos indeterminados.

3.4 La teoria de los conceptos juridicos indeterminados no realiza una clasificacion

metodoldgica de estos conceptos.

% Decimos hasta cierto punto, pues para algunos resulta ocioso el que exista una instancia

administrativa previa a la judicial.
 JINESTA LOBO, Ernesto. El Control Jurisdiccional De La Administracién Publica. Version disponible
en: http://www.ernestojinesta.com/ernesto%?20jinesta/curriculum%20y%20art.%20rev/control.PDF

28

Tesis publicada con autorizacién del autor

No olvide citar esta tesis




PONTIFICIA

TESIS PUCP 32'1'-‘65,_'}2'}3“"

DEL PERU

Hasta el momento ya se sabe que la teoria de los conceptos juridicos indeterminados
se basa sobre un error esencial, porque todos los conceptos —inclusive los juridicos—

son indeterminados.

Pero adicionalmente dicha teoria no realiza ninguna clasificacion de lo que se entiende
por conceptos juridicos indeterminados. Este defecto encuentra su razon en que no
existiria necesidad en clasificar este tipo de conceptos, habida cuenta de que su

aplicacion estaria en funcion del criterio de quien los emplea en un caso concreto.

Si bien no se puede establecer criterios para diferenciar, sin ningin margen de error, un
concepto juridico indeterminado de otros, hay ciertas caracteristicas de alguno de ellos

gue son comunes y de una caracteristica especial.

En este escenario, hay cierta intuicion en descifrar que las clausulas de moralidad se
deberian diferenciar de otros conceptos juridicos indeterminados como “interés
publico”, “estado de ruina” y “bienestar general’”.

La teoria que se analiza ignora que la moral, el orden publico, las buenas costumbres y
la adecuacion social son conceptos que cumplen cierto rol en el lenguaje. Asi, se
conoce que las funciones del lenguaje pueden ser informativas o descriptivas,
desiderativas, exhortativas, entre otras. Empero, aqui nos interesa destacar la funcion

emotiva del lenguaje.

Segun Stevenson, el significado emotivo de las palabras se puede entender mejor:

« [...] si se lo compara y contrasta con el caracter expresivo de la risa, los suspiros, los
gemidos y todas las manifestaciones similares de emociones, sea que se realicen por
medios vocales o por gestos. Es obvio que tales expresiones “naturales” son sintomas
directos —a nivel del comportamiento— de las emociones o0 sentimientos a los que
sirven de testimonio. Una carcajada sirve de “desahogo” al regocijo que la acompainia,
de una manera tan intima e inevitable que si se la reprime es probable que también

desaparezca aquel [...] No se sigue, de lo dicho, que la risa, los suspiros, etc., sean —
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literalmente— parte del lenguaje o que posean significado emotivo. Pero hay un caso
en que es posible la analogia. Las interjecciones, que forman parte del lenguaje y que
poseen significado emotivo, son similares a los suspiros, gritos, gemidos, etc., porque
pueden ser usadas —lo mismo que ellos— para desahogar emociones 0 actitudes.
“Hurra”, por ejemplo, persigue el mismo propdsito que un grito de entusiasmo, e igual

que éste permite liberar la emocién sin rodeo alguno [...].3%

En consecuencia, Stevenson menciona que las palabras emotivas son adecuadas para
“desahogar” emociones y en este aspecto son similares a las risas, gritos y suspiros
gue, de modo natural, las manifiestan. Pero no solo esto: «las palabras emotivas son
aptas tanto para expresar los sentimientos de la persona que habla como para
provocar sentimientos en la persona que escucha.®»

Es decir, por mas que no se pueda definir conceptos tan vagos como “la moral”, “orden
publico”, “buenas costumbres” y “adecuacién social”, por las caracteristicas de ellas, si
es posible diferenciarlas de “otros conceptos juridicos indeterminados”, como el caso

fortuito o la fuerza mayor.

No serd lo mismo que la autoridad analice cuando una marca es contraria a “las
buenas costumbres” que considerar cuando un incendio podra considerarse como un
caso fortuito. La gran diferencia esta en que en el segundo supuesto —incendio— la
autoridad debera analizar ciertos hechos objetivos y comprobables que determinaran si
se trata de un incendio. Un incendio que paraliza las actividades de una empresa
puede ser considerado un caso fortuito. Asi, en primer lugar deben sucederse ciertos
hechos (corto circuito, incendio, paralizacion de la fabrica, incumplimiento de

obligaciones) para, inductivamente, concluir que existe, en efecto, un caso fortuito.

Muy distinta es la situacion del primer supuesto (marca contraria a las buenas
costumbres), pues en ella no se analiza una concatenacion de hechos en ciertos

contextos. Simplemente, se tiene la marca a la vista y es la autoridad la que fija si ella

%0 STEVENSON, Charles. Eticay Lenguaje. Edit. Paid6s. Buenos Aires, 1971, pag. 46 y siguientes.
%! STEVENSON, Charles. Ob. Cit.
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es contraria a las buenas costumbres. Este primer supuesto implica un trabajo

netamente valorativo y no de comprobacion.

Estos matices tienen implicancias practicas, pues para algunos conceptos juridicos la
decision tendra un mayor trabajo objetivo que valorativo, pero para otros se necesitara

un analisis con sumo grado valorativo.

No es cierto, como dicta la teoria de los conceptos juridicos indeterminados que toda
decision relativa a dichos conceptos sea totalmente valorativa y que, de ello, se
desprenda la exigencia de un control judicial posterior de las decisiones

administrativas.

En resumidas cuentas, se puede afirmar que la teoria de los conceptos juridicos
indeterminados no sélo esta mal concebida, sino que ademas no tiene efectos

practicos y hasta obstaculiza el andlisis de la aplicacién de ciertos conceptos juridicos.
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CAPITULO Il. LAS CLAUSULAS DE MORALIDAD: PARAMETRO DOCTRINARIOS,
TRATAMIENTO LEGISLATIVO Y SU DESARROLLO JURISPRUDENCIAL EN EL
MUNDO
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En el primer capitulo se concluyd que la teoria de los conceptos juridicos
indeterminados no propone soluciones convincentes en relacion al analisis de las

clausulas de moralidad.

En este segundo capitulo se buscara identificar la solucion de la indeterminacién de las
clausulas de moralidad en los pardmetros ensayados por la doctrina y lineamientos

pertenecientes al Derecho de Marcas y al Derecho de la Publicidad.

Asimismo, se abordara el tratamiento legislativo y su aplicacién en los ambitos que se
ha estimado mas saltantes para los propésitos del presente trabajo.

1. Generalidades doctrinarias sobre las clausulas de moralidad en las figuras

estudiadas

Doctrinariamente se ha desarrollado ciertos parametros que la autoridad debera tomar
en consideracion a fin de aplicar las clausulas de moralidad, lo cual contribuiria a la
eliminacién de la arbitrariedad presente en las decisiones juridicas relativas a tales

clausulas.

1.1 Criterios doctrinarios para la aplicacion de las clausulas de moralidad en el Derecho

de Marcas

Fernandez Novoa* ha recopilado, en el caso del Derecho de Marcas, algunas

medidas, destinadas a la autoridad, que pueden resumirse de la siguiente forma:

a) La propia estructura denominativa o grafica del signo solicitado, puesto que es
indudable que en algunas ocasiones un signo es per se inadecuado para constituirse

como marca, al margen de los eventuales productos o servicios a que pretende

%2 FERNANDEZ-NOVOA, Tratado de Derecho de Marcas, Madrid 2001, pp. 156 y ss.
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aplicarse, en la medida que choca abiertamente contra la ley, el orden publico, la moral

o las buenas costumbres.

Tal seria el caso de una expresion que atentase directamente contra la dignidad
femenina o de una denominacion de algun estupefaciente o droga. Con respecto a este
tipo de denominaciones puede, no obstante, plantearse la cuestion de si el significado
inmoral de la denominacién es presumiblemente conocido por amplios sectores de la
poblacién o tan sblo por un segmento irrelevante de la misma. Esta cuestion no se
planteara, en cambio, cuando pretenda utilizarse como marca denominativa o mixta un

signo que hiera directamente la sensibilidad de la mayoria de la poblacién.

b) Con respecto a ciertos signos habra que tomar en consideracion la naturaleza
de los productos o servicios a los que pretenda aplicarse la marca. Esto es
particularmente cierto en la hipotesis de las marcas constituidas por efigies y distintivos
del culto catdlico. La utilizacion de los mismos como marca serd licita cuando la marca
distingue, por ejemplo, publicaciones religiosas, objetos destinados al culto, o incluso

cierto tipo de bebidas alcohdlicas.

La marca constituida por una efigie o distintivo del culto atentaria, por el contrario,
contra el orden publico y las buenas costumbres en el caso de que se destinase a

identificar articulos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial y,

C) La sensibilidad media del consumidor al que estan destinados los productos o
servicios identificados con la marca. La permisividad deberd ser menor cuando todos
los sectores de la poblacion van a tener libre acceso a los correspondientes productos
0 servicios, 0 bien a la publicidad relativa a los mismos. La tolerancia deberd, en
cambio, ser mayor cuando los productos o servicios distinguidos con la marca son
consumidos o adquiridos de ordinario tan sélo por un sector especifico de la poblacién

cuya sensibilidad no es ciertamente excesiva.

1.2 Lineamientos en el Derecho de la Publicidad sobre actos que favorecen o
estimulan actos contra la adecuacion social.
34
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El INDECOPI ha sido claro al establecer que las normas relativas a la materia de la
Publicidad Comercial no prohiben la difusién de alguna frase o imagen que pudiera ser
considerada discriminatoria u ofensiva. La ley no prohibe anuncios que presenten
conductas antisociales, criminales o ilegales, sino sélo los que tengan como efecto o
resultado “favorecer o estimular’ determinados tipos de discriminaciones u ofensas: las

raciales, sexuales, sociales, politicas o religiosas®.

Los términos “favorecer o estimular”, implican examinar lo mas objetivamente posible si

el anuncio puede generar conductas negativas de la naturaleza antes sefialada.

Asimismo, no constituyen per se casos de ofensa o discriminacion los anuncios en que
se utilizan modelos (hombres y mujeres) vestidos con ropa de bafio para la promocion

una bebida gaseosa, cerveza, automévil o computadora, entre otros.

Asi lo ha establecido el INDECOPI al sefialar que “[...]el anuncio publicitario materia de
denuncia muestra parte de los cuerpos de dos mujeres y un hombre en condiciones
similares, vestidos con ropa de bafio, no pudiendo afirmarse que dicha escena tenga el
efecto de incentivar ofensa o discriminacion alguna al relacionar la esbeltez y estética
de los dichos cuerpos con el consumo de un producto, siendo pertinente sefialar que
ésta constituye una estrategia muy utilizada, especialmente en la publicidad de

productos denominados “lights™[...]"%.

2. Criticas a los parametros doctrinarios empleados para analizar las clausulas de

moralidad en el Derecho de Marcas y en el Derecho de la Publicidad

En primer lugar, se tiene como criterio para realizar el analisis de las clausulas de

moralidad en el Derecho de Marcas, el que un signo pueda ser per se inadecuado para

% Resolucién N° 001-2001-LIN-CCD/INDECOPI. Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad
Comercial.
% Resolucién N° 917-96-INDECOPI/TRI, emitida en el Expediente N° 185-95-CPDC, seguido por Estudio
para la Defensa de los Derechos de la Mujer en contra de Cerveceria Backus & Johnston S.A. y
Compafiia Anunciadora Universal S.A. - Publicidad Causa -, que declaré infundada la denuncia
presentada.
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constituirse como marca, al margen del analisis de los eventuales productos o servicios

gue pretende distinguir en la medida que atenta contra las clausulas de moralidad.

Esto quiere decir que habria marcas que de por si serian contrarias a la moral, al orden
publico o a las buenas costumbres. Pero si existieran este tipo de marcas, cuya
contrariedad a las clausulas de moralidad fuera abiertamente manifiesta, no habria

necesidad de seguir ningun criterio de anlisis.

En pocas palabras, este no es un criterio para delimitar o restringir la aplicacion
exagerada de las clausulas de moralidad, sino que es la descripcion de una situacion

muy extrema en la que un signo seria manifiestamente opuesto a la moral.

Sin perjuicio de ello, Fernandez Novoa, ejemplifica el primer criterio —de los signos
inmorales per se— del siguiente modo: «seria el caso de una expresion que atentase
directamente contra la dignidad femenina o de una denominacion de algun

estupefaciente o droga».

En relacion a la primera parte de la frase de Fernandez Novoa: “una expresion que
atentase directamente contra la dignidad femenina”, es menester precisar que el autor
citado estd vinculando el supuesto en que una marca es inmoral per se con una
expresion gque atente directamente contra la dignidad de una persona, es decir, que
ofenda un concepto —dignidad— que resulta vago y, por ende, sujeto a interpretacion,
por lo que una expresion de tal categoria no podria ser inmoral per se. Este hecho
resulta un gran descuido de dicho autor.

Si se toma la segunda parte de la mencion de Fernandez Novoa referente a las marcas
gue son per se inmorales, se caeria en la regla inadecuada de que cualquier
denominaciéon de algin estupefaciente o droga deberia ser denegada sin realizar
ningun tipo de examen adicional. ¢ Es que la cocaina, la heroina o la marihuana son
sustancias inmorales? EIl autor criticado no sefiala ninguna razoén para sustentar lo

dicho por él.
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Fernandez Novoa ha fijado, pues, una regla tabu. Lo propio del tabu es que su imperio
descansa en la mismisima inmotivacion. El tabu no se basa en supuestos racionales.

No se funda en una raz6n —es la sinrazon por excelencia—, sino en una imaginacion.

Y so6lo con animos de profundizar en el analisis del primer criterio resefiado por
Fernandez Novoa, éste acota que algunas de las denominaciones que constituirian per
se una violacién a las clausulas de moralidad deben estudiarse en relacion con el
conocimiento del significado inmoral de tales denominaciones que tienen “amplios

sectores de la poblaciéon” o tan sélo “un segmento irrelevante®” de ésta.

Notese, no obstante, que una denominacion inmoral per se no deberia analizarse en
vinculacién con lo que la mayoria o la minoria sabe de ella. Si una mayoria cree que
una marca es inmoral per se y una minoria no la considera asi, entonces el caracter
moral de dicha marca esta sujeta a pareceres y deja de ser ya una marca inmoral per
se. Este despropdsito demuestra que el primer criterio que serviria para mejor resolver

los casos de las clausulas de moralidad no resiste el menor analisis.

Ahora bien, si se examina el segundo parametro que se debe tomar en cuenta en la
aplicacién de las clausulas de moralidad en el Derecho de Marcas, es decir que para
ciertos signos habra que tomarse en consideracion la naturaleza de los productos o
servicios a los que busque aplicarse la marca, se debe cuestionar qué es lo que implica
gue una marca “X” sea inmoral cuando distinga chocolates o no lo sea cuando distinga

cervezas.

No se encuentra ninguna explicacion o justificacion para realizar esta diferenciacion.
No obstante, Fernandez Novoa, saltandose el porqué de este distingo, menciona lo

siguiente:

«Esto es particularmente cierto en la hipétesis de las marcas constituidas por efigies y

distintivos del culto catdlico. La utilizacion de los mismos como marca sera licita cuando

* Sobre la herramienta de andlisis relativa a las mayorias o a las minorias, nos referiremos en el
siguiente capitulo.
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la marca distingue, por ejemplo, publicaciones religiosas, objetos destinados al culto, o
incluso cierto tipo de bebidas alcohdlicas. La marca constituida por una efigie o
distintivo del culto atentaria, por el contrario, contra el orden publico y las buenas
costumbres en el caso de que se destinase a identificar articulos de la clase 25 de la

Nomenclatura Oficial».

Sobre el particular, la distincion realizada por el autor al que se cita no esta
fundamentada. Es mas, la mencion de que, por ejemplo, la imagen de la cruz no seria
contraria a la moral en caso protegiera publicaciones religiosas 0 vinos y si seria
inmoral cuando distinguiera prendas de vestir queda desestimada cuando en la
realidad existe diferentes asociaciones religiosas que, como fuente de ingresos,

destinan una amplia gama de productos para su comercializacion.

Solo en Espanfa, la Iglesia Catélica es accionista de Telefonica (telecomunicaciones),
Repsol YPF (combustibles), Santander (banca y finanzas) o Endesa (electricidad y gas)
Campofrio, Sos Cuétara (alimentos), Ebro Puleva (alimentacién y biotecnologia),

Fadesa (inmuebles) y Zeltia (industria farmacéutica)>°.

En pocas palabras, Fernandez Novoa consideraria inmoral algunas actividades
economicas relativas a ciertos objetos del culto religioso que la misma Iglesia (en este
caso la Catdlica) no encuentra inmoral, pues, en tal supuesto, esta Ultima no invertiria

en dichas actividades comerciales.

Por consiguiente, el segundo criterio de analisis de las clausulas de moralidad, ademas

de inmotivado, resulta un despropasito.

El dltimo parametro de analisis hace referencia a la sensibilidad media del consumidor
a quien esta destinado un producto o servicio cubierto por una marca dada. Si los

productos o servicios tendrdn como objetivo un sector amplio de la poblacién, el

% Véase: Diario EL MUNDO de Espafia. Version online;

http://www.elmundo.es/mundodinero/2006/12/26/economia/1167122219.html
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analisis deberia ser restrictivo y si el sector pertinente fuera un sector especifico y

tolerante, entonces el analisis deberia ser mas laxo.

En relacion con este parametro, cabe realizar una precision metodoldgica. El hecho de
gue un producto o servicio esté destinado a cierto sector no impide que, en la realidad,

otro sector sea el que, efectivamente, tenga acceso a tal producto.

Asimismo, si bien se debe reconocer que para un sector especifico de la poblaciéon una
marca le resultaria, en términos de la moral, indiferente, este hecho podria incentivar el
siguiente fendmeno que obedece a cuestiones técnicas. Asi, en la solicitud de registro
de una marca, es requisito de ley sefialar qué productos o servicios deberan ser
cubiertos por la marca solicitada. En esta seccion de la solicitud, bastara indicar:
“prendas de vestir destinadas al publico juvenil” para que el solicitante logre que la
autoridad realice un analisis mas laxo y menos restrictivo sobre la moralidad de la

marca.

El criterio bajo examen es, definitivamente, defectuoso. Nadie garantiza que otros

sectores de la poblacion también adquieran tales productos o servicios.

El defecto sefalado se explica en el hecho de que los dos primeros criterios de analisis
(los signos que serian inmorales de por si y la moralidad de un signo en relacién con el
producto o servicio cubierto por €l) se realizan de forma l6gica. A diferencia de esto, en
el criterio de la sensibilidad media del consumidor existe una trampa retorica. La
trampa radica en el hecho de que en caso el solicitante indiqgue que un determinado
producto esté dirigido al publico adulto, no sblo serd necesario que la autoridad
entienda ello, sino que, ademas, la autoridad verifique ello en los hechos. Esta
verificacion en los hechos nunca se realiza. Es, entonces, un criterio que necesita
verificabilidad empirica, pero todo el analisis realizado por la autoridad queda en el

contenido de la solicitud de registro.
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Como se puede observar, los criterios manejados por la doctrina mayoritaria en el
analisis de las clausulas de moralidad en materia marcaria no soélo resultan mal

concebidos, sino también abiertamente improductivos.

Otro tanto sucede en el ambito del Derecho de la Publicidad. Las clausulas de
moralidad se entienden con el concepto de adecuacion social. Este es de contenido
negativo, pues prohibe que la publicidad tenga por efecto inducir a los destinatarios a
cometer un acto ilegal o un acto de discriminacién u ofensa por motivo de origen, raza,

sexo, idioma, religidn, opinidn, condicion econdémica o de cualquier otra indole.

En los Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial se ha fijado
que: la ley no prohibe anuncios que presenten conductas antisociales, criminales o
ilegales, sino so6lo los que tengan como efecto o resultado “favorecer o estimular”
determinados tipos de discriminaciones u ofensas: las raciales, sexuales, sociales,

politicas o religiosas.

Sobre este Ultimo punto, es pertinente realizar dos comentarios. En primer lugar, de
acuerdo con el contenido del Principio de Adecuacion social, no es lo mismo presentar
un anuncio publicitario que contiene una escena de un crimen con que dicho anuncio
publicitario favorezca o estimule la realizacion de un crimen. En segundo lugar, no es
necesario que el anuncio publicitario, efectivamente, favorezca o estimule la realizacion

de un acto ilicito, sino que lo produzca potencialmente.

Que un anuncio publicitario incentive potencialmente la realizacion de un acto ilicito es
una cuestion que no se puede verificar en la realidad y, por consiguiente, la
determinacion de que un anuncio publicitario sea contrario al principio de adecuacion
social esta sujeta a pareceres de la autoridad. No es cierto, entonces, como se ha
consagrado en los Lineamientos precitados, que el analisis referente al Principio de

Adecuacion Social se realice de la manera mas objetiva posible.
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No obstante, cabe precisar que el Principio de Adecuacion Social no hace referencia a
los actos antisociales (los cuales nunca han sido definidos en el ambito doctrinario),

sino Unicamente a los actos ilegales (sobre todo, la discriminacion).

Se vera, mas adelante, que el Principio de Adecuaciéon Social, tal como esta incluido en
la normativa pertinente (Decreto Legislativo N° 1044), lleva a malinterpretaciones a

causa de la forma en que esté recogido.

Para resumir, los parametros doctrinariamente desarrollados en cuanto a la aplicacion
de las clausulas de moralidad en el Derecho de Marcas y en el Derecho de Publicidad

muestran deficiencias metodolégicas que las descalifican.

Antes bien, se revisara en las siguientes secciones como se ha venido efectuando el
examen de las clausulas de moralidad y los parametros de analisis empleados por la
Jurisprudencia *" en el mundo y se determinaré cuéles son los puntos comunes de
tales decisiones juridicas a fin de adoptar, posteriormente, una actitud critica frente a

tales parametros.

3. Las clausulas de moralidad: Tratamiento legislativo.

Entre las clausulas de moralidad mas conocidas en el tema de marcas, se encuentra
aguella consagrada en la Lanham Act. Esta ley de los Estados Unidos de América y
aprobada durante el gobierno de Henry Truman dispone en el literal a) de su seccion
segunda lo siguiente: «no podran acceder a registro los signos que tengan contenido
inmoral o escandaloso o que puedan menospreciar [...] a las personas, vivas o
muertas, instituciones, creencias, simbolos nacionales, ya sea por generacion de

desdén o descrédito®».

¥ Se empleara este vocablo indistinta y alternadamente para hacer mencién a los precedentes

administrativos.
% Debemos enfatizar que esta norma no sélo presenta regulacién sobre marcas sino también sobre
publicidad engafiosa.
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En la Unidon Europea, el literal f) del articulo 3 de la Primera Directiva 89/104CEE de la
Comunidad Economica Europea relativa a la aproximacion de las legislaciones de los
Estados Miembros en materia de marcas, ha dispuesto que el registro de un signo
debera ser rechazado (o en caso el signo ya estuviera registrado dara fundamento a la

nulidad de éste) cuando sea contrario a la moral o a las buenas costumbres.

En la India, se denegard el registro de una marca cuando ella sea escandalosa,
obscena u ofendan susceptibilidades religiosas o cuando sean contrarias a la moral*°.

En el Reino de Baréin existe una disposicion que prohibe el registro de cualquier

«expresion, dibujo o signo que sea inmoral o contraria al orden ptblico*®».

En Australia, la seccién 42 de la Ley de Marcas de 1995 impide el registro de una
marca si ésta tiene un contenido escandaloso o si el uso de ella fuera contrario a la
ley **.

escandaloso, obsceno o inmoral*?.

El Derecho Marcario canadiense no admite a registro un signo que sea

En la Comunidad Andina, la Decision 486 en el literal p) del articulo 135 prohibe el
registro de marcas a aquellos signos que «sean contrarios a la ley, la moral al orden
publico o a las buenas costumbres». En razon de que los lemas comerciales son
accesorios a las marcas, esta prohibicién también les es extensiva®®. Muy diferente es
la situacién de los nombres comerciales, los cuales, por su mero uso cuentan con
derechos de exclusiva, por lo menos a nivel geografico. A pesar de la carencia de una
clausula de moralidad aplicable a los nombres comerciales, tendria que preguntarse si,

en el estado actual de la normativa andina, seria posible solicitar el registro —con

% LALLEMAND, Jeroen. Trademarks In India: An Emerging Marketplace at a Critical Moment. 2010.
Texto disponible en:
http://media.thomsonreuters.com/Public/PDF/Legal/Special_report Trademarks in India.pdf

“© The New Trade Mark Law: Bahrain. En: Arab Law Quarterly, Vol. 6, No. 4, 1991, pag. 358.

*1 LOUGLHAN, Patricia. Oh Yuck! The Registration of Scandalous Trade Marks. Legal Studies
Research Paper N° 06/40, Sidney Law School, pag. 2

2 El Texto de la ley de Derecho de Marcas canadiense esta disponible en: http:/laws-
lois.justice.gc.caleng/acts/T-13/page-3.htmi#h-3

* Decision 486. Articulo 179.- Seran aplicables a este Titulo, en lo pertinente, las disposiciones relativas
al Titulo de Marcas de la presente Decision.
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efectos declarativos— de un nombre comercial (que, por fuerza, ha sido empleado en
el mercado) y que la autoridad competente deniegue su registro con el argumento de

gue dicho nombre comercial resulté ser contraria a la moral o a las buenas costumbres.

El 25 de marzo de 1937 el Peru ratifico la “Convencion General Interamericana de
Proteccién Marcaria y Comercial” celebrada en Washington en 1929%° | ain vigente, la
cual establece:

«Articulo 3.-

[...]

Podra denegarse o cancelarse el registro de depdsito de marcas:
3.- Que ofendan a la moral publica o sean contrarias al orden publico.
4.- Que ridiculicen o tiendan a ridiculizar personas, instituciones, creencias o simbolos

nacionales o de asociaciones de interés publico. [...]».

En lo que concierne a las patentes de invencion y modelos de utilidad, no existe —
hasta la fecha en que se ha redactado el presente trabajo— un gran numero de
disposiciones normativas, en el resto del mundo**, que proscriban su registro por ser

contrarios a la moral o a las buenas costumbres®.

Valga bien la aclaracion de que es «en el resto del mundo» porque —Yy esto dicho sea
de paso resulta muy curioso— en la Decision 486 si se encuentra una clausula de
moralidad aplicable a las patentes y a los modelos de utilidad. En efecto, en el literal a)
del articulo 20° se lee que no seran patentables «las invenciones cuya explotacion

“ A excepcion de Brasil. Véase: DOING BUSINESS IN BRAZIL. Publicacién de Baker & McKenzie
disponible en:
http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cqgi?article=1026&context=lawfirms&sei-
redir=1&referer=http%3A%2F%2Fwww.google.com.pe%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3Dimmoral
%2520industrial%2520designs%26source%3Dweb%26cd%3D6%26ved%3D0CFcQFAF%26url%3Dhttp
%253A%252F%252Fdigitalcommons.ilr.cornell.edu%252Fcqi%252Fviewcontent.cqi%253Farticle%253D
1026%2526context%253Dlawfirms%26ei%3Deaf4T93sDoe69Q SfOKN5Bg%26usq%3DAFQJCNEFmMOouC?2
HP-AsxwPOJojl PzsFrP-g#search=%22immoral%20industrial%20designs%22, y algunos estados de los
Estados Unidos como Georgia.

> En 1994, con la creacion de la Organizacion Mundial del Comercio (OMC), se incorpor6 el “Acuerdo
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio” (ADPIC), el
cual si contiene una restriccion del registro de invenciones que atenten contra el orden publico o la
moralidad.
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comercial en el territorio del Pais Miembro respectivo deba impedirse necesariamente
para proteger el orden publico o la moral. A estos efectos, la explotacion comercial de
una invencion no se considerara contraria al orden publico o a la moral s6lo debido a la
existencia de una disposicion legal o administrativa que prohiba o que regule dicha
explotacion». De la misma forma, este precepto legal se aplicara inclusive a los

modelos de utilidad por cuestiones de remisién juridica®®.

El "Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial", aprobado por

nuestro pais el 17 de octubre de 1994, ha fijado que:

“Articulo 6quinquies:

[...]

Seccion B.

Las marcas de fabrica o de comercio reguladas por el presente articulo no podran ser
rehusadas para su registro ni invalidadas mas que en los casos siguientes:

[...]

3. cuando sean contrarias a la moral o al orden publico y, en particular, cuando sean
capaces de engafiar al publico. Se entiende que una marca no podra ser considerada
contraria al orden publico por el solo hecho de que no esté conforme con cualquier
disposicion de la legislacion sobre marcas, salvo en el caso de que esta disposicion
misma se refiera al orden publico. En todo caso queda reservada la aplicacion del
Articulo 10bis.»

Por su parte, los disefios industriales tienen una norma cuasi-idéntica a la citada en el

parrafo inmediatamente anterior’. En Brasil y en la Argentina los disefios industriales

“6 Articulo 85.- Son aplicables a las patentes de modelo de utilidad, las disposiciones sobre patentes de
invencion contenidas en la presente Decisién en lo que fuere pertinente, salvo en lo dispuesto con
relacién a los plazos de tramitacion, los cuales se reducirdn a la mitad. Sin perjuicio de lo anterior, el
plazo establecido en el articulo 40 quedara reducido a doce meses.

" Decisién 486. «Articulo 116.- No seran registrables:

a) Los disefios industriales cuya explotacién comercial en el territorio del Pais Miembro en que se solicita
el registro deba impedirse necesariamente para proteger a la moral o al orden publico. A estos efectos la
explotacién comercial de un disefio industrial no se considerara contraria a la moral o al orden publico
s6lo por razon de existir una disposicion legal o administrativa que prohiba o que regule dicha
explotacion.»
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tampoco podran ser registrados cuando sean contrarios a la moral y las buenas

costumbres.

Como se ha visto hasta ahora, las clausulas de moralidad se encuentran, a nivel
mundial, presentes en las regulaciones prohibitivas para el registro de marcas. De
forma menos frecuente, se encuentran en las normativas relativas a los disefios
industriales y, con mucha suerte, se encontraran como impedimentos del registro de

patentes y modelos de utilidad.

En segundo término, en el campo del Derecho de la Publicidad, en los Estados Unidos
de América existe la Federal Communications Commission (FCC), entidad estatal,
adscrita al Congreso de dicho pais, que regula la radiodifusion en general y tiene
facultades para prohibir la emision de un anuncio publicitario que sea, entre otros,

ofensivo®,

De la misma suerte, en la Gran Bretafia existe la organizacién auto-regulatoria, y por
tanto no-gubernamental, conocida como la Advertising Standards Authority (ASA), la
cual realiza un control ex-post sobre los anuncios publicitarios, pero sin contar con
facultades legislativas. La ASA puede prohibir comerciales que resulten dafiinos u

ofensivos®.

Una asociacion muy parecida a esta Ultima es la ASAI de Irlanda, la cual proscribe toda

comunicacién de marketing que pueda causar gran o grave ofensa’.

En Singapur, la autoridad regulatoria va un poco mas lejos y prohibe todo anuncio

publicitario que sea subversivo a los valores de la familia de: «amor, cuidado,

® véase la guia de quejas por emisidon de anuncios publicitarios ofensivos, engafiosos o falsos en:

http://www.fcc.gov/guides/broadcast-advertising-complaints

49 La seccion citada del Cédigo de Publicidad de la ASA puede ser revisada en:
http://www.cap.org.uk/The-Codes/BCAP-Code/BCAP-Code-
Item.aspx?q=Test_General%20Sections_04%20Harm%20and%20offence#c158

0 véanse las normas generales de la ASAI en:
http://www.asai.ie/entiresection.asp?Section_Num=2&Section_Desc=General%20Rules
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preocupacion, respeto mutuo, responsabilidad hacia los hijos, compromiso vy

comunicacion®t».

En la Union Europea, la Directiva 89/552/CEE referida a la coordinacion de
determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados
miembros relativas a la prestacion de servicios de comunicacién audiovisual, ha
normado que las comunicaciones comerciales audiovisuales deben abstenerse de

atentar contra el respeto de la dignidad humana.

En el Perq, el Decreto Legislativo N° 1044 ha incluido actos que atentan contra el
principio de adecuacién social®’. Este principio tiene como propésito principal evitar
gue los destinatarios del mensaje publicitario cometan actos ilegales o actos de
discriminacion u ofensas por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religion, opinion,

condicién econémica o de cualquier otra indole.

El cédigo de Etica de la CONAR, la entidad de autorregulacion de publicidad en el
Peru, establece que «todo anuncio debe caracterizarse por el respeto a la dignidad de
la persona y a su intimidad, al nacleo familiar, al interés social, a la moral, credo y
buenas costumbres, a las autoridades constituidas, a las instituciones publicas y
privadas y a los simbolos patrios53».

% El Cédigo de Practica de la ASA de Singapur se encuentra disponible en:
http://www.case.org.sg/downloads/asas/SCAP%202008.pdf

2 E| Articulo 18° de dicha normativa considera que son actos que atentan contra el principio de
adecuacion social a aquellos que puedan:

a)Inducir a los destinatarios del mensaje publicitario a cometer un acto ilegal o un acto de discriminacién
u ofensa por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religiéon, opinién, condicion econémica o de cualquier
otra indole;

b) Promocionar servicios de contenido erético a un publico distinto al adulto. La difusion de este tipo de
publicidad solamente estad permitida en prensa escrita de circulacién restringida para adultos y, en el
caso de radio y/o television, dentro del horario de una (1:00) a cinco (5:00) horas.

> Asimismo, los anunciantes deberan tomar en cuenta la sensibilidad del publico antes de emplear
material que pudiera resultar ofensivo.

Especificamente, la publicidad debe evitar:

1. Lo Inmoral: Todo aquello que contenga expresiones, actitudes o insinuaciones indecentes, obscenas
0 escabrosas.

2. Lo Truculento: Todo aquello que contenga o provoque expresiones o0 actitudes de violencia,
ensafiamiento, ansiedad, temor, morbosidad o explote la supersticién.

3. Lo Grosero: Todo aquello que signifiqgue una manifestacion de mal gusto, en cualquiera de sus

46

Tesis publicada con autorizacién del autor

No olvide citar esta tesis




PONTIFICIA

TESIS PUCP gz_ur\éeaggno

DEL PERU

En virtud de lo expuesto anteriormente, se concluye que, en materia publicitaria, las
cladusulas de moralidad son de aceptacibn en gran parte de la regulacion a nivel

mundial.

Mencién aparte se justifica en los temas de Derechos de Autor y en la Asignacion de
Nombres de Dominio, pues generalmente en ellos no se contempla el criterio de
moralidad para el reconocimiento u otorgamiento de los derechos que recaen sobre

ambas figuras, lo cual sera abordado en la seccion final de la tesis.

4. Desarrollo jurisprudencial de las clausulas de moralidad en el mundo

Véase, ahora como se ha efectuado la aplicacién de las clausulas de moralidad en las
figuras estudiadas, reiterando la salvedad de que en Derechos de Autor y en la

Asignacion de Nombres de Dominio no se aplica habitualmente dicho criterio.

4.1 Tratamiento jurisprudencial mundial de las clausulas de moralidad en el Derecho de

Marcas

A partir de estas lineas, se abordara el andlisis de las clausulas de moralidad en la
jurisprudencia extranjera en relacion con el Derecho Marcario. Cabe precisar que
existe un mayor desarrollo de los criterios para el examen de las clausulas de

moralidad en esta rama del derecho que en el @mbito del Derecho Publicitario.

4.1.1 Caso Queen Mary (Reina Maria)

Uno de los primeros casos de la PTO (Patent and Trademark Office [Oficina de

Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América]) sobre el tema de que se trata

formas, y toda situacion, imagen o expresion desagradable.
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resulté en una denegatoria a la solicitud de registro de la marca ‘Queen Mary’ para

distinguir una linea de ropa interior para mujeres, que incluia enaguas y fajas>*.

En una breve opinidn, la Comisién de Patentes (asi se denominaba la segunda

instancia administrativa de ese entonces) confirmé la denegatoria de primera instancia.

Aunque este antiguo ejemplo no incluye ninguna referencia directa a una palabra
‘inapropiada’, se establecié que tal marca contravenia el sentido de propiedad, tal como

lo pretendia usar la solicitante (Martha Maid Manufacturing Company).

Presuntamente, la sola conexion del nombre de la antigua Reina de Inglaterra con
lenceria intima era demasiado escandalosa y ofensiva como para permitir su registro

en una sociedad norteamericana del periodo de entreguerras.

La PTO no desenvolvié su razonamiento, pero, al parecer, los estandares sociales en
aquella época eran clarisimos en relacion con las menciones religiosas. Recuérdese
gue en acapites anteriores, se habia mencionado que para la doctrina mayoritaria
existian marcas que de por si eran contrarias a la moral, al orden publico o a las
buenas costumbres, tal como aquellas que hacian referencia a objetos del culto

religioso.

Si bien en la época en que se solicitdé el registro de la marca ‘Queen Mary’
(precisamente en 1938) habia mucho mayor fervor religioso en los Estados Unidos de
América, la autoridad competente de aquella época no considerd que dicha marca
fuera inmoral per se. La denegatoria se fundamenté en el hecho de que el signo

solicitado estaba destinado a proteger ropa interior para mujeres.

Queda claro, entonces, que ni siquiera en 1938 se consideraba que una marca que
aludia a objetos o sujetos de culto religioso era de por si inmoral, pues, era necesario,

ademas, determinar a qué tipo de producto hacia referencia tal marca. Esto demuestra

> Caso Martha Maid Mfg. Co., 37 USPQ 156
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gue el primer criterio que recogia Fernandez Novoa en cuanto al andlisis de las

clausulas de moralidad no tenia acogida ni siquiera hace mas de setenta afos.

No obstante, en el caso ‘bullshit’, desarrollado més adelante, el criterio resefiado de los
signos inmorales per se fue recogido por la autoridad con respecto a palabras vulgares

sin contenido religioso.

4.1.2 Caso Madonna

En 1938, pocos meses después del caso ‘Queen Mary’, se denegd el registro de la

"% en el entendido

marca ‘Madonna’ para distinguir vinos, pues resultaba ‘escandalosa
de que la marca derivaba de la asociacion de este término con la Virgen Maria para los

miembros de la fe cristiana.

Aunque el primer significado de ‘madonna’ era definido por los diccionarios como una
expresion formal italiana para referirse formalmente hacia las mujeres como ‘madame’
0 ‘signora’, se considerd0 que existia una segunda asociaciéon de ‘Madonna’ con la
virgen Maria y este hecho sumado a que el contexto era la distincion de bebidas

alcoholicas, la marca resultaba escandalosa.

De conformidad con la Comisién de Patentes, la Virgen Maria se constituia como el
ejemplo mas alto de pureza en la humanidad, y la totalidad del mundo cristiano le
rendia pleitesia como tal. Su representacibn en cuadros pictéricos y esculturas

generaba los sentimientos religiosos de todos los cristianos>®.

Empero, la Comision de Patentes también hizo mencion a aquel sector que no

consideraria la marca como escandalosa:

*® Caso Riverbank Canning Co., 95 F.2d 327, 37 USPQ 268 (CCPA 1938)

*véase la decision disponible en linea en:
rhttp://imww.leagle.com/xmiResult.aspx?page=4&xmldoc=193842295F2d327_1326.xml&docbase=CSLW
AR1-1950-1985&SizeDisp=7
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«Podemos facilmente entender que muchos que tienen como costumbre consumir vino
como una bebida que les recuerda el uso que se le dio a ésta en los tiempos biblicos,
no se sorprenderian por el uso de la palabra ‘Madonna’ o una representacion de la
Virgen Maria como una marca estampada sobre una botella de vino, para propésitos de
cubrir bebidas; pero también creemos que hay muchos consumidores de vino quienes,
a sabiendas de que el excesivo uso del vino es un gran mal y no poco comudn, se
escandalizarian por tal uso de dicha marca, especialmente si se toma en consideracion
el hecho de que tal marca estaria dispuesta en bares, entre otros lugares abiertos al

publico.>"»

En este orden de ideas, la Comision de Patentes concluye: «en nuestra opinion,
comercializar el nombre o la imagen de la Virgen Maria como una marca no es una
clara muestra de propiedad, y creemos que su uso como distintivo de vinos seria
chocante hacia el sentido de propiedad de todos aquellos que no consumen vino e
incluso para muchos de sus consumidores, por tanto, el uso de la palabra Madonna
serfa escandaloso y su registro prohibido de acuerdo con ley.*®»

Esta decision ilustra la aplicacion de la definicién de ‘escandaloso’ en el contexto moral
y social de los Estados Unidos de los afios 1930. En primer lugar, en ella se habia
advertido que la venta de vino habia sido recientemente declarada legal. En segundo
lugar, se menciond que una porcidn sustancial del publico podria considerar que tomar

bebidas alcohdlicas era una actividad “diabolica”.

Asimismo, se dejo en claro que «era de conocimiento generalizado que los Estados

Unidos de América no era un pais que ‘tomaba vino>*».

Finalmente, la Comisién de Patentes ensay6 una definicién de lo escandaloso en su

sentido ordinario y comun. Este significado fue definido, como sigue:

" |bidem.
8 |bidem.
* |bidem.
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1. Que causa o tiende a causar escandalo..., chocante al sentido de la verdad,
decencia o propiedad; vergonzoso; ofensivo; de mala fama.
2. Que ofende la consciencia o sentimientos morales; que genera reprobacion; que

convoca la condena®.

Pues bien, la Comision de Patentes aclaré expresamente que la marca ‘Madonna’ no
era de por si escandalosa, sino que ella debia analizarse «tomando en cuenta los

bienes cubiertos por la marca».

No obstante, en esta decision de la Comision de Patentes hubo un voto en discordia
del Juez Jackson. Este juez menciondé que si el uso de la marca solicitada, que
identificaba los bienes y articulos mencionados, provocaba ofensa y escéandalo, las
reacciones sobre ella en el mercado serian negativas, lo cual generaria ventas escasas

de los productos protegidos por ella.

Formulado de otro modo, para el Juez Jackson no existia relevancia préactica en
prohibir el registro de una marca que podria provocar rechazo en el publico
consumidor, pues éste se encargaria de ‘castigar’ la inmoralidad de la marca bajo

andlisis al no comprar los productos cubiertos por ella.

Adicionalmente, el Juez Jackson objet6 el hecho de que no se aplicara el mismo criterio
por el cual si se permitia el registro del término ‘Madonna’ como marca —Yy en algunos
se incluia una representacion gréfica de la virgen— para ciertos productos. En este

sentido, el Juez Jackson indico:

«¢ Puede decirse con justicia que el registro de la simple palabra ‘Madonna’, como una
marca que distingue cosas materiales, es chocante hacia el sentido de propiedad u
ofensivo? No, a la luz del Derecho Marcario, bajo el cual, hilos, aguas de Colonia,
medicinas, jabones de bafio, polvos dentifricos, cremas hidratantes y alimentos

ostentan no sélo la expresion antedicha, sino que también en algunos casos llevan la

% Se tomé como fuentes los diccionarios Funk & Wagnalls New Standard y Webster de 1932.
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representacion de la Virgen. Si no se puede decir que el registro de esta palabra sea
escandaloso, en relacién con los distintos articulos de comercio mencionados arriba, no
me queda claro como podréa establecerse razonablemente que si lo sea para el caso de

los vinos.%%»

Esta critica del juez Jackson tiene relacién directa con el segundo parametro de
andlisis de las clausulas de moralidad resefiada por Fernandez-Novoa, pues
determinar si una marca es inmoral en virtud a si distingue un producto o servicio dado,
implica reconocer que ciertos productos o0 servicios son inmorales o de dudosa

reputacion.

En este caso nace el criterio de las mayorias. Si los sectores de la poblacion que
consideran a una marca determinada como ofensiva son mas que los sectores de la

poblacion para quienes la marca les es indiferente, deberia prevalecer la primera.

Adicionalmente, se toma como herramienta de determinacion de lo que se entiende por
ofensivo o inmoral, “el significado ordinario y comuan del término”, dicho de otro modo,

se acude directamente a las definiciones de los diccionarios.

4.1.2 Caso Doughboy

Doughboy era un término referido a los soldados norteamericanos que pelearon en la
Primera Guerra Mundial. Dicho término tuvo su origen en la guerra contra México,
pues los militares norteamericanos regresaban de sus incursiones embadurnados de
tierra mojada sobre sus uniformes, lo cual les daba una apariencia de ‘hombres hechos

con masa para hornear’. ['Dough’ en castellano es masa].

La PTO sostuvo que el uso de la marca ‘Dough-boy’, solicitada para proteger

profilacticos que previenen enfermedades venéreas, era ofensivo para los veteranos

®1 |bidem.
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gue habian servido en la Primera Guerra Mundial y quienes eran llamados con este

nombre.

La PTO hizo un analisis que se referia, principalmente, a los productos cubiertos por la
marca solicitada. De esta forma, dicha instancia concebia que habia una clara
referencia a la guerra ‘sexual’ (entendemos por esto a una relacion sexual coital),

donde lo que el profilactico cubria era un ‘soldado’®.

4.1.3 Caso ‘Libido’

En 1945, ‘libido’ fue registrada como marca para distinguir “perfumes”, luego de que la
empresa solicitante apelara la decisién de primera instancia. Si bien en este caso la
autoridad reconoci6 que uno de los significados conocidos de dicho término era “deseo
sexual”, era patente el hecho de que muchos perfumes tenian nombres comerciales

afines a é1%.

4.1.4 Caso ‘Bubby Trap’ (Trampa para tetas)

Inclusive durante la llamada ‘revolucién sexual’, la Trademark Trial and Appeal Board
(TTAB), segunda instancia de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos
de Ameérica, consider6 que la palabra ‘tetas’ era demasiado escandalosa, vulgar v,
particularmente, ofensiva contra las buenas costumbres como para merecer proteccion

del gobierno®.

Si bien se buscaba registrar la marca ‘bubby trap’ para distinguir sostenes, la TTAB
considerd que: «ella seria ofensiva para el sentido publico o individual de la propiedad

o de la moralidad®».

62 Caso Doughboy, 88 U.S.P.Q. (BNA)

®3 Caso Ex parte Parfum L" Orle, Inc., 93 U.S.P.Q. (BNA) 481 (P.T.O. 1952)
% Caso Runsdorf , 171 USPQ 443 (TTAB 1971)

% |bidem.
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La denegatoria se basé Unicamente sobre la definicion de un diccionario de la palabra
“bubby”: «teta, término considerado vulgar en nuestros dias» [La fuente tomada fue el

Nuevo Tercer Diccionario Internacional Webster de 1968.]

En efecto, la TTAB opind que «vulgar, tal como esta definido, significa, entre otras
cosas, carente de gusto, poco delicado, moralmente crudo y puede, desde nuestra

perspectiva, ser entendido por el aspecto escandaloso de la marca®».

En este caso, la TTAB no dio ninguna definicibn no-vulgar del término “bubby” en
relacion con su uso en la proteccion de sostenes. Ello, a pesar de que el diccionario
citado por la misma TTAB si tenia una definicion alternativa de “bubby” como «nifio

pequefio; hermano, empleado cominmente como un término familiar o afectuoso».

Lo peculiar de esta decision radica en el razonamiento in malam partem que manejo la
TTAB al considerar que la intenciéon de la solicitante era emplear el término “bubby”

sélo en su sentido vulgar.

Mas curioso resulta aun el hecho de que en la época en que se discutia sobre la
vulgaridad del término en cuestion, las diferentes fuentes que definian el vocablo
“bubby” no eran uniformes. El Diccionario Universal de Principios Historicos de Oxford
de 1937, no hacia referencia al empleo vulgar de la palabra “bubby”. Asimismo, las
opiniones editoriales de los diccionarios mutaban considerablemente en relacion a este
término. Por ejemplo, la editorial del diccionario G & C Merriam Co., establecia,
primigeniamente, que la definicion de “bubby”, como “teta de la mujer” era “actualmente
vulgar”. [Webster's New International Dictionary de 1932]. Cuando este mismo
diccionario fue citado en el caso que se comenta, su editorial se habia enmendado la
referencia de dicho término a “frecuentemente, se considera vulgar”. [Webster's Third
New International Dictionary, de 1968°" ]

66 ,

Ibidem.
®" En tiempos mas recientes, la sucesora de G. & C. Merriam Co.'s, Merriam-Webster Inc empez6 a
designar "bubby" como una variante de "pechos" y posteriormente cambio la editorial del primer término
a "algunas veces, considerada vulgar." Webster's Ninth New Collegiate Dictionary de 1985.
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A pesar de ello, se concluye que la TTAB fundamenté su decision sobre la definicién de
un diccionario y sobre una cuestion subjetiva que radicaba en la supuesta intencion de

la solicitante en emplear el término in malam partem.
4.1.5 Caso ‘Week-end sex’ (Sexo de fin de semana)

Una de las primeras decisiones en las que se aprobd el registro de una marca que

contenia la palabra ‘sexo’ correspondio al caso Madsen.

En primera instancia, la marca solicitada para distinguir “revistas”, fue denegada por ser

inmoral.

La TTAB revirtid la denegatoria de registro del signo ‘Week-end sex’ de primera
instancia, pues consideré que dados los valores morales y el comportamiento de la
mayoria en aquella época, la marca no era ofensiva para el sentido de propiedad o

moralidad del publico. En tal sentido, la segunda instancia menciono:

« A pesar de que la solicitud de registro del signo ‘WEEK-END SEX como titulo de una
revista traeria a la mente a una revista que tiene como contenido relaciones sexuales,
deben tomarse en cuenta los valores morales y la conducta que rige en nuestros
tiempos, y no aquellos de las épocas pasadas, y cuando la marca es evaluada a la luz
de la moral de nuestro tiempo [...] WEEK-END SEX no resulta ofensiva al sentido de

propiedad o moral publicas, a tal punto de prohibir su registro®».

A pesar de que la TTAB tenia conocimiento de que la marca iba a proteger revistas que
podrian tener contenido erdtico, este aspecto no era un elemento relevante para
analizar su registrabilidad®®. De manera expresa, la TTAB mencioné que: «la cuestion
referida a si los contenidos de la revista podrian ser de naturaleza pornografica, no es

un asunto que debe ser decidido por este Tribunal. Si tal fuera el criterio, muchas

% In re Madsen, 180 USPQ 334 (TTAB 1973)
% Esta marca no fue renovada, razén por la cual vencié el 3 de marzo de 1981.
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revistas conocidas que tienen titulos inofensivos o arbitrarios, no podrian haber

registrado su marca’%».

4.1.6 Caso alargador de pene (figurativa)

Poco tiempo después, se solicitd la siguiente marca figurativa, para distinguir: “un

dispositivo correctivo para el incremento del tamafio del pene humano”.

Aunque el personaje incluido en el disefio de la marca solicitada se encontraba en una
actitud de contemplacion de sus pequefios genitales —los cuales no se logran
visualizar en el logotipo de la marca—, la TTAB consider6 que, en el contexto del
producto y de los medios de comunicacibn en que éste era promocionado, tal

personaje que hacia referencia a un alargador de pene no era ofensivo.

Esta segunda instancia fundamentdé su decision sobre los valores morales y el
comportamiento en los que la sociedad contemporanea, que sostenian que el
personaje era apropiado y aceptable. De hecho, la TTAB estim6 que el personaje era

inocuo a la moral y al sentido de propiedad publicos”* 2.

De conformidad con la TTAB: «el mero hecho de que la figura de un varén, de la que la

marca esta totalmente constituida, en la que él se muestra aparentemente desnudo no

" In re Madsen, 180 USPQ 334 (TTAB 1973)
' Caso Thomas Laboratories, Inc., 189 U.S.P.Q. 50, 52 (TTAB 1975)

2 Aunque, irénicamente, el logotipo del personaje no figuré en el Certificado de Registro de la Marca,
razoén por la cual no hemos podido obtener dicho logotipo.
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es motivo para denegar su registro.”®» Ademas, la instancia revisora consideré que el
pene del varon no figuraba en el logotipo, pues aquello que el hombre estaba mirando

se dejaba a la imaginacion de los consumidores.

En esta linea argumentativa, el hecho de que la desnudez del varén haya constado en
un dibujo era un atenuante y una situacion muy distinta a que si la desnudez hubiera
constado en una fotografia. Sobre el particular, la TTAB enfatizé que: «la marca de la
solicitante no es una fotografia de un hombre desnudo, sino simplemente una
caricatura». En consecuencia, «la representacion en caricatura de una figura de un
varén melancélico y desnudo que contempla con pena una porcion no explicita de sus

genitales» no resultaba ofensiva.

De manera similar al caso de ‘WEEK-END SEX’, la TTAB tomo6 en cuenta los valores
morales circunstantes en aquella época: «es imperativo que el analisis se enfoque, casi
en su integridad, en relacion con los valores morales y las conductas que la sociedad

contemporanea ha considerado apropiados y aceptables’.»

Un punto interesante de este caso fue referido por la TTAB en relacion con el cambio
del significado de las palabras que ofenden a la moral. En este sentido: «cada
fundamento para la cancelacion de un registro contiene “conceptos morales

intangibles”, los cuales varian de significado de un periodo a otro.»

La segunda instancia cit6 algunas palabras del Juez Hand”® de la siguiente manera:
«Vocablos, como la obscenidad, no preservan la moralidad especifica de una edad o
lugar, pues ellos suponen que siempre habra algo chocante para el gusto del publico; el
tema tan vago debe ser dejado al desarrollo gradual de las nociones generales sobre lo

que se entiende por decencia’®».

% |bidem
™ Ibidem
® Parmalee v. United states, 113 F.2D 729, 731 (1940)
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En el mismo sentido que la decisidbn de week-end sex, la TTAB consider6 que la
comercializacion efectiva del alargador era un tema que no le correspondia analizar.
Asi, esta instancia mencion6 que: «avocandonos estrictamente al analisis de los bienes
cubiertos por la marca, habida cuenta de que no se ha objetado la legalidad de la venta
de tales bienes, lo cual deberia ser regulado por el Congreso, no hay lugar a que este
aspecto juegue un rol importante, de forma expresa o implicitamente, en la

determinacion de registrabilidad del signo.”"»

4.1.7 Caso ‘Embracing nudes’ y disefio

En 1981, se solicitd el registro de una marca que consistia en una fotografia de un
hombre y una mujer desnudos abrazandose y besandose, en la cual los genitales del

hombre estaban expuestos.

El signo solicitado estaba destinado a proteger publicaciones de noticias asociadas a
varios temas de sexo —bisexualidad, homosexualidad, masturbacion, fornicacion— ,
especialmente a los llamados clubes de ‘swingers’. Asimismo, la marca buscaba
proteger servicios de patrocinio y organizacion de fiestas para el ‘swinging’, “que

parece ser una forma de sexo grupal”.

La primera instancia realizé un analisis muy peculiar del caso, pues cuando denegé el
registro de la marca indic6é que: «la marca sefiala que el boletin de noticias versa sobre
relaciones sexuales ilicitas y que los servicios también estan referidos a relaciones

sexuales ilicitas»."®

A mayor abundamiento, el analista de primera instancia destacé que: «los servicios
comprendidos estan relacionados a mini-aventuras entre dos personas no casadas;

incluso entre dos 0 mas personas no casadas». Asimismo, declaré que: «tales

" Thomas Laboratories, Inc., 189 U.S.P.Q. 50, 52 (TTAB 1975)

78 Caso 660 F.2d 481, 211 U.S.P.Q. (BNA) 668 (C.C.P.A. 1981).
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actividades son consideradas como desviaciones de las normas sexuales de relaciones
entre esposo y esposa. Tales actividades son inmorales o escandalosas [...] La marca
indica graficamente las actividades prestadas en el club de la solicitante; sexo que no

es normalmente sancionado (atin bajo nuestros estandares sociales permisivos).”*»

Noétese que la denegatoria de primera instancia tomé como elemento el andlisis de
legalidad de los productos o servicios referidos por la marca, lo cual contradijo
abiertamente el criterio establecido en el caso de WEEK-END SEX.

La TTAB, por su parte, confirmo la denegatoria de primera instancia. A diferencia del
caso anterior, en opinion de la autoridad, la descripcién de la pareja desnuda era
gréfica y dejaba poco a la imaginaciéon. A este tenor, se tomd en cuenta la
circunstancia de que los productos estaban dirigidos al publico general, pues los

boletines de noticias podian tener como destino a nifios®.

Precisamente, la segunda instancia recalco lo siguiente: «No tenemos duda de que
para la gran mayoria de personas, que son lectores potenciales del boletin de noticias
de la solicitante, tal como se describe en la solicitud (y aunque no se haya realizado
ningun acto de comercio con tales productos) o que son usuarios potenciales de los
servicios del club social dentro de la descripcion marco que nos da la sociedad [sobre
los servicios de swinging], estarian ofendidos por el uso como marca de una fotografia
de una pareja desnuda abrazandose, sin perjuicio de que los modelos que hayan
posado en dicha fotografia hayan contraido matrimonio entre ellos. Esta marca seria
particularmente ofensiva hacia aquellos, entre otros, que son padres de hijos de una

edad determinada®*».

Con respecto a este punto, era suficiente con que la marca resultara ofensiva para un

sector sustancial del publico consumidor. En si, no se requeria un porcentaje 0 un

 |bidem
& Ibidem
8 Ibidem
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namero fijo de personas, tampoco una mayoria, para determinar lo que era un sector

sustancial del publico consumidor.

De tal suerte, la TTAB concluy6: «En segundo lugar, bajo cualquier parametro,
incluyendo la moral contemporanea de lo que se ha considerado repetitivamente como
una sociedad permisiva, pero no en sumo grado, la marca, comprendida por una
fotografia, para distinguir bienes o servicios, resulta ofensiva a la propiedad y a la
moralidad, reta el sentido de la decencia y es chocante para el sentido moral de los

miembros de la comunidad, cuyas sensibilidades son protegidas por ley®.»

En la decision de la TTAB, se dejo plena constancia que, a efectos de las clausulas de
moralidad presentes en la Lanham Act, «que el apelante mencione que la discusién
deberia centrarse en conocer si la marca bajo examen es inmoral es una cuestién que
no debe ser atendida, puesto que ya se ha determinado que tal marca es
escandalosa.» En pocas palabras, diferenciar lo escandaloso y lo inmoral no tenia

relevancia para la autoridad.

Sin embargo, la TTAB enfatiz6 que al solicitante de la marca denegada bajo los
parametros de la seccién 2(a) de la Lanham Act, le quedaba hacer respetar sus

derechos dentro del sistema del Common Law.

Resulta importante subrayar que, en el presente caso, hubo un voto en discordia por
parte del Juez Rich. El principal cuestionamiento del voto disidente estuvo en el criterio
relativo al “sector sustancial” del publico establecido por la TTAB. Asi, el Juez Rich
indico lo siguiente: «considero que la opinién de la mayoria carece de fundamento
factico en relacion con el tema principal, que es determinar si la marca solicitada a
registro es escandalosa cuando es empleada para cubrir los bienes y servicios

descritos en la solicitud®3».

8 |bidem.
8 |bidem.
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El juez Rich no se mostraba de acuerdo con que se tomara en cuenta el contenido del
boletin de noticias ni el tipo de servicios que brindaba el club social de la solicitante:
«[...] la pregunta que debe formularse es si la fotografia en cualquier revista referente a
temas de relaciones interpersonales y sociales y a servicios prestados por un club
social, al margen del tipo de estos servicios, son escandalosos de acuerdo a ley. El
contenido del boletin de noticias y la naturaleza de los servicios prestados por la
apelante deben obviarse, con lo cual, la decisiébn debe recaer en la naturaleza de la

fotografia.®»

Luego de esta precision, el Juez disidente, al analizar la marca, argumento: «Estoy de
acuerdo con que la pareja heterosexual se muestra desnuda, que se besa, que se
abraza en tal sentido (el hombre tiene su brazo alrededor del cuello de la mujer y ésta
sostiene la cabeza del hombre en su mano), pero, sorprendentemente, la mayoria de
mis colegas se equivoca al enfatizar que “al parecer se expone los genitales del varén”.
Considero que ello no es asi. En consecuencia, en mi opiniéon los antecedentes no
fundamentan un hecho que la mayoria desea controlar, pero soélo estoy especulando,

pues no sé realmente por qué la mayoria sostiene que la marca es escandalosa.®® »

Asimismo, el Juez Rich remarc6 que los valores morales cambian con el tiempo y que
debia tenerse mayor cuidado en parafrasear citas de decisiones anteriores: «la mayoria
parece confiar en el caso de Riverbank (MADONNA para distinguir vinos), que fue
decidido en 1938. Recuérdese que fue una decision disputada de tres votos a favor
versus dos votos en contra, y considero que los disidentes sostuvieron la posesion mas
coherente. Creo que tal decision no tiene ya valor de precedente, en vista de los
cambios sociales suscitados después de 43 afios. La mayoria cita el caso de
Riverbank en aparente fundamento de una decision sobre los sentimientos imaginados
de un ‘sector sustancial del publico general. No encuentro esta Ultima frase en la
decision de Riberbank y no me queda claro qué significa un sector sustancial, 0 como

puede entenderse un 'sector’ del pablico general®».

® |bidem
8 Ibidem
8 |bidem
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Por altimo, el Juez disidente lanza un argumento econdémico: «Yo revocaria la decision
anterior. Se gasta mas fondos publicos en el analisis de esta apelacion que lo que se

gastaria por permitir el registro de la marca®'».
4.1.8 Caso ‘Bullshit’

También en 1981, la TTAB denegd el registro de la marca ‘Bullshit’ que buscaba
distinguir bolsas de mano, carteras, correas y billeteras. Esta segunda instancia
sostuvo que la marca era escandalosa debido a su profanidad y porque era ofensiva, a
pesar de que habia un incremento en el uso de palabras profanas y una disminucién de
las inhibiciones sociales en dicho uso®.

Inesperadamente, la TTAB fijo el criterio de que existian marcas que eran inmorales
per se, con lo cual el examen de las clausulas de moralidad se hizo restrictivo. En este
sentido, en la decisién de la instancia revisora, la TTAB indico que: «claramente, es la
connotacion profana del término per se y no un significado particular del término en
relacion con los bienes de esta naturaleza (bolsas de mano y accesorios personales) la
gue ha llevado a este Tribunal a concluir que el término seria percibido por una mayoria
sustancial del publico como profano y, por tanto, como escandaloso®».

Una incongruencia en la decisién de la TTAB estuvo en reconocer que, en aquel
entonces, ‘BULLSHIT’ era un término menos profano que en épocas anteriores: «No es
nuestro propodsito decir que no haya habido un incremento en el uso de las
profanidades en nuestra sociedad contemporanea y una disminucion de las
inhibiciones sociales de tal uso. Ninguna persona normal puede dejar de admitir el uso
mas libre de las obscenidades en la América contemporanea. Tampoco es nuestra

funcion moralizar sobre estas tendencias *».

8 |bidem
8 Caso In re Tinseltown, Inc., 212 U.S.P.Q. (BNA) 863 (TTAB. 1981).
89 .
Ibidem.
% |bidem.
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Si existia el reconocimiento de que los usos de las obscenidades, en aquella época,
eran mas comunes que en tiempos pasados, no se entendia por qué se debia

establecer que existian marcas inmorales per se.

Adicionalmente, la TTAB fij6 que era impertinente analizar la intencién de la solicitante
sobre el destino que le podia dar a la marca. La solicitante habia mencionado que
pretendia emplear la marca ‘bullshit’ con el objeto de parodiar algunas marcas de gran

prestigio en el mercado las cuales crean convenciones sociales, como la moda.

Sobre este punto, la instancia revisora mencioné: «La solicitante alega que su
intencién es emplear la marca de modo repetitivo en accesorios como los que protegen
GUCCI o HERMES. La solicitud de registro se ha motivado, entonces, en un deseo de
comercializar bienes para clientes sofisticados en locales caros de muchas ciudades y
centros comerciales pomposos, con el fin de ser una satira de las marcas precitadas.
Este 6rgano considera que la intencion de la solicitante en comercializar accesorios
bajo la marca solicitada es completamente irrelevante en relacién al tema que nos

atafie».

La segunda instancia, tal como en el caso de ‘bubby trap’, acudié al diccionario y
sostuvo su decision sobre la base de la definicion consignada en tal fuente. A la sazon,
la TTAB rechazo el argumento de la solicitante referida a que la inclusion de ‘bullshit’
en un diccionario contemporaneo estandar demostraba supuestamente que el término
era aceptado y no era profano.

La instancia revisora confié en la editorial del diccionario que sefialaba que el término
era “usualmente considerado vulgar” para concluir que él contenia significado

escandaloso.

La decision en el caso ‘BULLSHIT’ representd, entonces, la creacion de un nuevo
parametro de andlisis de las clausulas de moralidad en el entendido de que, segun la

TTAB, existian marcas que eran escandalosas per se.

1 lbidem.
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4.1.9 Caso ‘Big Pecker’ (Gran pagquete)

En este caso, la TTAB, al revertir la decision de primera instancia, permitié el registro
de la marca ‘Big Pecker’ para proteger prendas de vestir, a pesar del doble sentido de

la denominacion.

Big Pecker Brand

La TTAB reconocié que los lineamientos que maneja la jurisprudencia en la aplicacién
de las clausulas de moralidad eran vagos. En efecto: «al asentir que los lineamientos
son imprecisos y que la determinacion de que una marca es escandalosa es
necesariamente subjetiva, consideramos que “BIG PECKER BRAND” no sea
escandalosa al distinguir polos, por tanto, revocamos la denegatoria de primera

instancia®».

En este orden de ideas, la TTAB hizo un examen lexicografico muy interesante del
vocablo “pecker”: «Mientras que el analista de primera instancia ha demostrado que la
palabra “pecker” es una jerga que significa pene, una de las fuentes [The American
Thesaurus of Slang] lleva una nota de 1947 que indica que tal definicion tiene mas de
cuarenta afos. La referencia mas reciente, la edicion del Dictionary of American Slang
de 1975, muestra que el uso del término en cuestiébn como equivalente a pene se esta
volviendo rapidamente arcaico. En consecuencia, estas referencias, si bien son
relevantes, no tienen gran peso para determinar si un namero sustancial del publico
general reconoce el término “pecker” como una jerga que significa pene. El resto de la

evidencia del analista consiste en la definicion del Webster's Third New International

% IN RE STEVEN HERSHEY, DBA SEASIDE GRAPHICS 6 U.S.P.Q.2d (BNA) 1470 (TTAB 1988)
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Dictionary de 1981, en la cual la tercera acepcion de “pecker” es “pene, frecuentemente
considerado vulgar”, y en otros seis articulos de la base de datos de NEXIS, donde el
término es empleado para referirse al pene. Desde nuestra perspectiva, esta
evidencia, por si sola, es a lo sumo marginal para demostrar que la marca es una
referencia vulgar y jergal a los genitales del hombre y seria reconocida como tal por un
sector sustancial del publico general. A mayor abundamiento, la solicitante ha
demostrado, por medio de muchas definiciones de diccionarios sobre el término
“pecker”, que su significado primario para el publico es inocuo, especificamente “el que

pica; un péjaro carpintero o el pico de un pajaro®*"».

Ademaés, la TTAB mostro que el andlisis de la marca no debia ser parcial, sino integral:
«los antecedentes muestran el disefio de una ave que aparece debajo de la
denominacion “BIG PECKER BRAND"**».

Sobre este punto, la TTAB recalcd que se debia reconocer que el disefio del ave, si
bien podia ser eliminado por la solicitante en cualquier momento, éste elemento si
servia para reforzar el argumento de que la marca no hacia mencion a los genitales del

hombre, sino, al significado mas comun del pico de un ave.

En consecuencia, la instancia revisora concluy6 que: «la inclusion del disefio de un ave
haria menos probable que los consumidores le atribuyan alguna connotacién vulgar a
la marca, y notamos que es apropiado examinar la marca en su conjunto para

determinar la connotacion de la marca®».

Esta instancia sefialdé que el uso vulgar del término ‘pecker’ (paquete) en referencia a
los genitales masculinos estaba volviéndose tan arcaica que dejaba el hecho del doble
sentido a un segundo plano, méas aun porque la denominacién estaba acompafiada del

logotipo de un gallo®.

% |bidem
% Ibidem
% |bidem
% |bidem
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Como consecuencia, la TTAB establecio que el término “BIG PECKER BRAND” era, a
lo sumo, un juego de palabras, del cual uno de sus significados podria ser una
referencia vulgar a los genitales del hombre. No obstante, «habida cuenta de la
escasez de la evidencia relativa a la percepcién de “pecker” que tiene el publico como
un término referente al pene, y dado que el disefio de la cabeza del ave refuerza el
significado mas convencional de dicho término, creemos que la marca no ofende la
moralidad ni resulta escandalosa, y, por tanto, revertimos la denegatoria de registro de

primera instancia».

El Juez Cissel, en su voto concurrente, ahondé en una cuestion probatoria.
Especificamente, se refirié al hecho de que existia poca evidencia de que la palabra
‘pecker’ fuera Unicamente una jerga como sinénimo de pene. Sobre el particular, el

juez Cissel menciono:

«No existe evidencia convincente que demuestre que cualquier término aplicado a
estos bienes, no generaria acaso mas que una sonrisa en el rostro de un comprador
prospectivo de estos polos, y mucho menos que la palabra “pecker”, tal como se
aprecia junto a la representacion estilizada de un ave, fuera considerada tan ofensiva
como para proscribirla por escandalosa o inmoral, incluso cuando es evaluada, bajo los

parametros vagos que se maneja en jurisprudencia, de la forma menos favorable.

De hecho, la Unica evidencia sobre este tema apunta a lo contrario. La solicitante goza
aparentemente de un negocio razonable al vender sus bienes bajo esta marca. Si el
doble sentido fuera, de hecho, objetable, ¢por qué entonces el negocio se ha
desarrollado hasta el punto en el que es util destinar esfuerzos y gastos para proteger
la marca a través de su registro? Si fuera tan ofensiva, en realidad, las personas no

comprarian los productos protegidos por ella.?"»

Cissel explica, con gran sutileza, que la carga probatoria de que las personas, en la

realidad, consideran que determinada marca es ofensiva o inmoral, le corresponde a la

" Ibidem
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autoridad. Y la poca evidencia de ello causara un punto a favor de la registrabilidad de

la marca.

En resumen, la TTAB, por medio del voto en mayoria, dejé en claro que el analisis de
las clausulas de moralidad, en el presente caso, debia realizarse mediante un examen
integral de la marca. Asimismo, frente a una marca que podria considerarse como un
juego de palabras, deberia cuestionarse si ella conlleva, en efecto, una connotacién

inmoral.

4.1.10 Caso ‘Moonies’

La marca solicitada ‘MOONIES’ fue solicitada para proteger mufiecas.

El registro fue denegado en primera instancia, pues la marca comprendia asuntos
escandalosos que ofendian a la Iglesia de la Unificacion, fundada por el reverendo Sun
Myung Moon [a los seguidores de esta iglesia, se les llama en inglés “moonies”].

El analista de primera instancia noté que las dos vocales “0” en la solicitud de la marca
de la solicitante eran caricaturas de nalgas “desnudas” y que la marca de la solicitante
era empleada en conexion con mufiecos (vease la imagen mas abajo) que se bajan los

pantalones cuando se presiona un dispositivo, exponiéndose asi sus nalgas.
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Al absolver la apelacion, la TTAB establecio: «Notamos, desde el inicio, que el analista
no ha cuestionado que el término “moonies” sea escandaloso u ofensivo de por si. De
ser asi, el analista habria ordenado la publicacion de otra marca anterior que también
contenia el término “moonies”. En vez de ello, el analista cuestiona que la marca
solicitada es “carente de gusto y es una afrenta a una secta religiosa organizada”
porque la marca es empleada en mufiecos, cuyos pantalones se caen, mostrando sus

nalgas.*®»

No obstante, la TTAB precisé que también existian otras definiciones para el verbo
“moon”. Ciertamente: «como se ha mencionado, existen en autos, definiciones de
diccionarios que muestran que el vocablo “moonies” se refiere, en un sentido, a un
miembro de la Iglesia de la Unificacion. Sin embargo, también hay diccionarios que
sefialan que el verbo “moon” significa ‘exponer las nalgas’. Ademas, notamos que el
vocablo “moony” o0 “mooney” es definido como “relativo a la luna” o “que tiene forma de
luna”. [Webster's Third New International Dictionary Unabridged (1976).]. Creemos
gue la solicitante de la marca “MOONIES” —con el disefio de las nalgas desnudas y
deletreada sin enfatizar la letra “m”, seria, probablemente, percibida como indicadora
de que los mufiecos realizan el acto de exponer sus nalgas (moon en inglés) y no como

una referencia a los miembros de la Iglesia de la Unificacion®®».

A continuacion, la TTAB reconocio que la aplicacion de las clausulas de moralidad era

una labor complicada, en vista de los términos vagos que se deben emplear:

% In Re IN OVER OUR HEADS, INC. Serial No. 755278
% Ibidem
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«Reconocemos que es un caso complicado y, al hacer nuestro juicio de que la marca
de la solicitante no es escandalosa ni ofensiva, no estamos libres de duda. Sin
embargo, los lineamientos para la determinacion de si una marca es escandalosa u
ofensiva son “de alguna forma vagos” y su aplicacion en sumo grado subjetiva. Habida
cuenta de que tales lineamientos son vagos y su aplicacion sumamente subjetiva, nos
inclinamos a resolver esta cuestion dudosa a favor de la solicitante y ordenar la
publicacién de la marca a sabiendas de que si un grupo considera que la marca es
escandalosa u ofensiva, podra presentar oposicion y mayores actuados podran ser

evaluados®®.»

En consecuencia, la TTAB revirtié la denegatoria de registro de la instancia precedente.
Lo establecido por la TTAB represent6é un gran paso hacia el andlisis mas laxo de las
clausulas de moralidad en el entendido de que un tema subjetivo debia examinarse a

favor de la solicitante.

4.1.11 Caso ‘Old Glory Condom Corp.’ y disefio

En primera instancia la marca solicitada para distinguir profilacticos fue denegada. Al
respecto, el analista de primera instancia sostuvo que la marca era inmoral o
escandalosa, pues el uso de la bandera Americana, como parte de la marca de la
solicitante para proteger condones era escandalosa porque podria ofender a “un sector
sustancial del publico general” y en vista de que “la mayoria del publico americano
estaria ofendido por el empleo de la imagen de la bandera americana para promocionar
productos asociados con la actividad sexual”. Asimismo, dicho analista concluy6 que:
«la bandera es un simbolo sacrosanto cuya asociacion con los condones generaria

necesariamente ofensa'®».

190 |hidem
101 caso Old Glory Condom Corp., 26 U.S.P.Q.2d (BNA) 1216, 1217 (TTAB 1993)
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OLp GLory ConboM Corp

La solicitante apeld la decision de primera instancia y argumenté que: «su marca
estaba expresamente disefiada no para generar ofensa, sino para redefinir el
patriotismo como una lucha contra las enfermedades de transmision sexual, incluyendo
al SIDA%»,

La TTAB cuestion¢ la falta de argumentacion de la analista de primera instancia de la
forma siguiente: «la objecion realizada contra la marca de la solicitante esta dirigida, al
parecer, al vinculo entre la imagen de la bandera con la representacion pictorica de un
conddn, pero, presumiblemente, la analista considera que ambos elementos no son
cuestionables por si solos. Por ello, la analista, al afirmar que esta combinacion de

imagenes si es escandalosa, hace un salto injustificado en su razonamiento®®».

A mayor abundamiento, la instancia revisora detall6 que la posicién de la analista se
apoyaba: «principalmente sobre una expresion de opinidon de que un sector sustancial
del publico estaria ofendido por la marca de la solicitante, y dicha opinion, a su vez,
estd fundamentada por su opinion de que la bandera americana es un simbolo
sacrosanto. Para reforzar esta Ultima opinién, la analista alude a un proyecto de
enmienda —que nunca fue aprobado— de la Constitucién de los Estados Unidos que
prohibia la quema de la bandera y a un comentario del voto disidente del juez
Rehnquist en el caso Texas vs. Johnson [, 491 U.S. 397, 428 (1989)], referido a que la
mayoria de americanos sienten casi una ‘reverencia mistica’ por la bandera

americana.%»

El Tribunal consider6 que el argumento de la apelante era mas persuasivo Y fij6 el

siguiente criterio: «el que la marca de la solicitante podria generar ofensa debe ser

02 1hidem
193 Ibidem
194 Ibidem
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juzgado no mediante el aislamiento de dicha marca, sino dentro del contexto completo

del uso de la marca».

En efecto, la TTAB describié a la marca solicitada como: «una representacion pictorica
de un conddn decorado con estrellas y cintas de tal suerte que nos evoca la bandera

americana'®».

Asimismo, la TTAB destac6 que dicha representacién no estaba estampada sobre los
preservativos, sino que figuraba en el empaque secundario de estos productos. Es
mas, la TTAB hizo mencién a la siguiente frase que aparecia en el reverso del

empague secundario de los condones:

«Creemos que es patridtico proteger y salvar vidas. Solo ofrecemos condones de alta
calidad. Unete a nosotros para promover el sexo seguro. Ayudanos a eliminar el
SIDA. Una porcién de los ingresos de la empresa sera donada a causas benéficas de
lucha contra el SIDA'®».

La aparente preocupacion patriota de la solicitante sobre la epidemia del SIDA fue
tomada en cuenta. Es mas, la TTAB no pudo encontrar una vulgaridad suficiente para
denegar el registro, pues si bien la mayoria de norteamericanos la calificaria de mal

gusto, esta marca no llegaba al nivel del escandalo:

«En el presente caso, la solicitante comercializa sus condones mediante empaques, lo
cual enfatiza su compromiso de vender productos de alta calidad como un medio de
promocionar el sexo seguro y la eliminacién del SIDA y su creencia que el uso de
condones es un acto patriético. Aunque somos conscientes de que no todos
compartirian la perspectiva de la solicitante de que el uso de condones es un acto
patriético, la seriedad del propdsito que implica el uso de la marca —seriedad que se

manifiesta en el empaque con la frase antes descrita— es un factor que debe ser

195 |hidem

1% 1bidem
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tomado en cuenta al analizar si la marca es ofensiva o chocante. Cuando
consideramos ese factor, a la par con otros que hemos discutido, notamos que la

marca, de ninguna forma, puede ser considerada escandalosa.»'"".

Lo que este caso aportd, entonces, es que el analisis de las clausulas de moralidad en
relacion con una marca debe realizarse en el contexto en que ésta se ubica y, mas aun,

cuando la marca ya ha sido comercializada en el mercado.
4.1.12 Caso ‘Black tail’ (cola negra)

En 1994, una empresa solicito el registro de la denominacion ‘Black tail’ como el titulo
de una revista de entretenimiento adulto que contenia fotografias de mujeres
afroamericanas desnudas y semidesnudas. Cabe destacar que la empresa venia

empleando la marca desde el 2 de julio de 1990 (primer uso).

El analista de primera instancia, por medio de su segunda accion oficial [office action,
en inglés: es un requerimiento preventivo y no definitivo de la autoridad a fin de
otorgarle la oportunidad enmendar la solicitud segun el contenido de dicho
requerimiento] rechazé el registro de la marca pues ella: «consiste o implica asuntos
inmorales o escandalosos». La denegatoria se basd sobre una definicion de un
diccionario del término “tail”: «relacibn sexual, usualmente considerado vulgar».
[Webster's New Collegiate Dictionary 1178 (1981)].

La solicitante respondid a la segunda accién oficial del analista con el argumento
siguiente: “habida cuenta de los significados mas populares de “tail” y “black tail”, un
sector sustancial de la poblacién no interpretaria la marca como una referencia a una

relacion sexual”.

Especificamente, la solicitante menciondé que el primer significado de “tail” en el

diccionario citado por el analista es “la parte trasera”, que no era considerado

07 Ibidem
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comunmente vulgar. Asimismo, la solicitante aseverd que, tal como es empleada la
marca BLACK TAIL en la identificacion de revistas, “tail” sugiere la parte trasera de una

mujer.

Adicionalmente, la solicitante presentdé ejemplares de su revista, en las que se
visualizaba el uso de la marca en una portada donde, por ejemplo, aparecia la
fotografia de una mujer mostrando, inter alia, su trasero. Inclusive, ofrecio articulos de
noticias para demostrar que su alegacién de que “un gran namero de consumidores
interpretaria BLACK TAIL como una referencia a un tipo de abrigo de noche o un

vestido de noche usado por hombres en ocasiones formales”.

La solicitante también argument6 que el registro marcario contenia numerosas marcas
gue consistian en palabras con significados primarios no sexuales y que, sin embargo,
en su totalidad tenian connotaciones sexuales. Para ilustrar, la solicitante incluyé una
referencia de un diccionario de jergas en la que se observaba casi dos paginas de
indirectas sexuales del término “ocupar”. [Slang and Euphemism 291-93 (1982).].

De esta suerte, la solicitante pidié al analista resolver que la marca BLACK TAIL no
hacia necesariamente referencia a la connotacion vulgar de “tail” en las mentes de un
sector sustancial del publico general, especialmente en virtud de la existencia de, por lo
menos, dos significados comunes y no vulgares del término en cuestion, que también

podrian ser evocados en el contexto del uso de la marca.

En la accion oficial final del analista, se rechazé definitivamente el registro de la marca

en primera instancia:

«Los autos reflejan las actitudes actuales sobre el término “tail”, tal como el Webster's
Ninth New Collegiate Dictionary (1990), lo define: pareja sexual femenina, usualmente
considerado vulgar. El mero hecho de que “tail” haya sido definido en este contexto es
significativo en el caso que nos atafie, porque puede presumirse que un sector
sustancial del publico general tendria motivo en consultar un diccionario y, de esta

forma, aprender nuevas definiciones de palabras que, en el pasado, podrian haber
73
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tenido significados jergales, pero que ahora estdn recogidas en diccionarios

estandares!®s.

El criterio de la denegatoria de primera instancia fue que no obstante un término haya
dejado, con el paso del tiempo, de tener una connotacion principalmente vulgar, el
hecho de que él esté contenido en una marca podia motivar al pablico consumidor a
consultar el diccionario y caer en cuenta de que dicha marca comprehendia un

significado vulgar.

Ante esta situacion, la solicitante apel6 la decisién del analista. No obstante, la TTAB
confirmé ajustadamente —dos votos a favor versus un voto en contra— la resolucion
de primera instancia. La TTAB citd seis diccionarios, cuatro de los cuales eran
diccionarios de jergas, en los que constaban definiciones de “tail” como un término

vulgar y concluyé:

«La marca BLACK TAIL implica esencialmente, en términos vulgares, la idea de
mujeres afro-americanas como objetos sexuales. Esta indirecta es una afrenta hacia
un sector sustancial del puablico general. Aunque creemos que las mujeres en general y
que las mujeres afro-americanas en particular estarian especialmente ofendidas por la
marca, en nuestra opinion, terceros, incluido un numero sustancial de hombres,
también se ofenderian. Al ubicar la marca en el contexto de nuestras actitudes
contemporaneas, somos conscientes del conocimiento extendido del publico y de la
consciencia social sobre asuntos delicados de las mujeres. Si bien vivimos en épocas
liberales y reconocemos que las marcas que podrian haber sido consideradas
escandalosas en el pasado dificilmente nos podrian incomodar ahora, estamos
convencidos de que una porcion sustancial del pablico general estimara la marca como

ofensiva, de mala fama y contraria a los sentidos de decencia y propiedad'®».

1% 33 F.3d 1367, 31 U.S.P.Q.2d (BNA) 1923 (Fed. Cir. 1994).

199 |bidem
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La segunda instancia desdijo, desde luego, lo sefialado por la misma TTAB en el caso
de OIld Glory Condom. Recuérdese que en este ultimo caso, la segunda instancia
habia advertido que el andlisis de la moralidad de una marca debia realizarse no de
manera aislada, sino en relacion con el producto protegido por ella.

Ulteriormente, la solicitante acudio a La Corte de Apelaciones del Circuito Federal (La
Corte). Esta parti6 de la premisa de que: «la determinacion de que una marca
contenga asuntos escandalosos es una conclusion de derecho que se basa sobre

fundamentos facticos!%.

Adicionalmente, la Corte recordd que la carga de la prueba de que una marca se
encontraba dentro de una prohibicién referida a las clausulas de moralidad le

correspondia a la autoridad.

Posteriormente, la Corte criticO al “sector sustancial del publico en general” como
parametro de analisis: «[...] AlUn si los miembros de este panel consideraran
personalmente que la marca BLACK TAIL es, abiertamente, escandalosa, la conclusion
legal que de una marca contiene asuntos escandalosos debe derivarse de la
perspectiva del sector sustancial. Es mas, los jueces son una parte del sector
sustancial del publico general, pero ellos representan sélo una pequefia fracciéon del
total, el cual necesariamente comprehende una diversidad maravillosa de pensamiento.
Aunque constantemente en oposicion, las perspectivas progresivas y conservadoras o
el pensamiento tradicional participan, de igual modo, en la formacién del compuesto del
publico general. Si bien reconocemos la dificultad inherente de crear una medida
objetiva y simple como “el sector sustancial del publico general” dentro de una amplia
gama de perspectivas subjetivas, tenemos la obligacion de aplicar el estandar

establecido por la corte precedente.*»

No obstante, la Corte dej6 constancia de que estaba analizando un tema que cambiaba

veleidosamente con el transcurrir de los afos: «En adiciéon, debemos ser conscientes

i‘i In re mavety media group Itd. 93-1464 United States Court Of Appeals For The Federal Circuit
lbidem
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de las siempre cambiantes actitudes sociales y sensibilidades. Lo que es escandaloso
hoy, podria estar de moda mafana. Las pruebas estan al tanto, las noticias y los
medios de entretenimiento retratan grados de violencia y actividad sexual que, si bien
son populares hoy, podria haber dejado al publico promedio de hace una generacion
totalmente absorto. Para apreciar los extremos cambios sociales en la moral social a
través del tiempo, soélo se debe echar un vistazo a las denegatorias de la TTAB de

registrar marcas que conllevan palabras particulares consideradas escandalosas™*?».

La Corte revirtio la decision de la TTAB, pues consideré que la denegatoria no estaba
basada sobre cuestiones facticas. A mayor abundamiento, a pesar del doble sentido,
la Corte encontrd un significado alterno al significado potencialmente escandaloso y
vulgar de ‘tail’ que hacia referencia a las mujeres como objetos sexuales o parejas
sexuales: «Ademas de las definiciones vulgares de “tail”’, los diccionarios estandares
citados por el analista y por la TTAB en este caso también contienen definiciones no
vulgares de “tail”, tales como nalgas, o el postrero o parte trasera, que son igualmente
aplicables para definir “tail” en el contexto de una revista de entretenimiento para
adultos. La conclusion de la TTAB en el sentido de que, en lugar de una referencia
ludica a las nalgas de una mujer afro-americana, la marca seria vista como una
referencia sexual meramente vulgar a las mujeres afro-americanas como objetos

sexuales, no tiene fundamento en los actuados™*3».

En adicidn, la Corte dejo en claro que la carga de probar que la marca era escandalosa
o inmoral recaia en la autoridad y que, empero, habia una ausencia de probanza sobre
cual de las definiciones de ‘tail’ habria de ser percibida por el publico.

4.1.13 Caso ‘Dick Heads'’ y disefio

La marca que se muestra mas abajo fue solicitada para distinguir servicios de

restauracion y de bar.

12 1hidem
13 Ibidem
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B

Dich Heads'

El analista de primera instancia, emitid una accion oficial en la cual se denegaba la
marca porque resultaba escandalosa. En respuesta, la solicitante presentdé dos

declaraciones juradas.

En una de ellas, Angela Fontenot, la encargada de crear la marca indicé que: «ella
habia sido contratada por la empresa Creative Ideas como consultora de disefio y
representante de mercadeo; y que sus responsabilidades eran asistir a sus clientes en
el disefio y presentacion de varias marcas de comercio y de servicio y asesorar a sus
clientes en cuanto a la probable respuesta de los consumidores en relacién con una
marca particular; que, una vez que una marca particular es empleada para distinguir los
productos o servicios de sus clientes, ella evalla la respuesta real que genera la marca
en el publico; que su experiencia en la consultoria de disefios y en mercadeo le permite
asesorar con exactitud cdémo el publico podria responder a una marca en particular o a
un anuncio publicitario; que ella habia evaluado la marca que se ha solicitado; y que,
en su opinion, la marca no es ofensiva o chocante para un sector sustancial del publico
general. Ella brinda dos razones. En primer lugar, asevera que la parte denominativa
de la marca “DICK HEADS” se refiere a una persona en la forma posesiva, porque el
uso del apostrofe y el hecho de que “Dick” es un sobrenombre comidn de “Richard”,
genera que el llamar al Richard Heads' Bar & Restaurant como “Dick Heads” sea
aceptado por el publico y no implica que el publico le dé a la frase “Dick Heads” una
interpretacion anatomica. En segundo lugar, ella establece que el disefio de la marca
provee un reconocimiento de una posible interpretacion anatomica de la frase “Dick
Heads”, pero de una manera inteligente, graciosa y humoristica al emplear el doble
sentido. La sefiorita Fontenot también alega que ella condujo un sondeo informal sobre
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la respuesta del publico al apreciar la marca y que la gran mayoria de la gente
entrevistada respondié que se sentian divertidos por la marca y que ninguna de las

personas entrevistadas habfa considerado a la marca como ofensiva o chocante™*.»

La segunda declaracién jurada presentada por la solicitante pertenecia al presidente de
la empresa, Robert Ginsburg. Este sefior menciond que «en su calidad de presidente,
gerencia el Richard Heads' Bar & Restaurant en Houston, Texas; que el
establecimiento habia estado funcionando por méas de seis afios, ofreciendo alimentos
y bebidas a miles de personas; que la solicitante ha invertido, aproximadamente, US$
24,000.00 en su marca “DICK HEAD’'S y disefio” para promover sus servicios de
restauracion; que la marca también se ha colocado en muchos bienes de los
consumidores, tales como polos y sombreros; que estos productos, que han generado
ingresos por mas de US$ 60,000.00, han sido vendidos en todo el pais y en el mundo;
gue durante los afios en que la empresa ha estado operando, muchas personas han
visto la marca y realizado comentarios sobre ella; que la gran mayoria que ve la marca
sonrie y se siente generalmente divertida por ella; que su empresa ha donado, en
muchas ocasiones, bienes como polos y sombreros que contienen la marca a iglesias
locales, colegios, a la YWCA, a la Houston Police Patrolmen's Association, a la
Houston Fire Marshall's Association y al Harris County Sheriff's Department; que los
bienes donados fueron subastados al publico y que lo recaudado fue destinado a varias
causas de caridad, tales como programas de almuerzos gratis para nifios de escuelas,
comida y sabanas para los indigentes, y comida y vestido para familias necesitadas, y
gue estas actividades son evidencia adicional de la aceptacion del publico en relacion

con la marca'®®».

Finalmente, la PTO denegd el registro de la marca de la que se trata porque era

escandalosa.

Al absolver la apelacion, la TTAB realizé un andlisis de la marca de la siguiente forma:

«Es cierto que en la marca de la solicitante, las palabras “dick” y “heads” estan

14 Ibidem
15 pidem
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presentadas de forma separada, con sus primeras letras en mayuscula, y con un
apostrofe luego de la “s” en la palabra “heads”; que el disefio es una caricatura de una
cabeza humana; y que la marca es empleada en conjuncién con una referencia a los
tres locales de Richard Head’'s. Ademas, en un primer nivel, la marca podria ser
percibida como referente a Richard Heads como duefio putativo de los restobares. Al
mismo tiempo, la marca, tal como esta presentada, proyecta clara y ostensiblemente

una connotacion vulgar**®».

Veleidosa e inesperadamente, la TTAB se alejé de lo fijado por la Corte en el caso
“black tail” y sefialé que en materia probatoria, en algunas situaciones, es suficiente
con observar la marca para concluir que ella podria ser ofensiva o escandalosa:
«Creemos que la evidencia de autos es suficiente, habida cuenta de la naturaleza
grafica de la marca para establecer, prima facie, que ella seria ofensiva para la
consciencia o sentimientos morales de un sector sustancia del publico general, a pesar
del hecho que las actitudes contemporaneas hacia los asuntos sexuales se han
tornado mas liberales en comparacién de generaciones pasadas. Nos parece que, en
este tipo de denegatorias por cuestiones morales, la cantidad de prueba requerida para
fundamentar el rechazo depende de la naturaleza de la marca, pues se necesitara
menor evidencia en los casos que implican marcas “atroces”. Adicionalmente, la
inclusién en un marca de una representacion facilmente reconocible de los genitales

diferencia sustancialmente a ésta de otras que son mas inocuas™*’.»

No obstante, la TTAB si se pronuncié sobre las declaraciones juradas presentadas por
la solicitante: «Al llegar a nuestra conclusion, no hemos obviado las declaraciones
juradas de la solicitante. Sin embargo, tales declaraciones expresan esencialmente las
opiniones de dos individuos, uno de los cuales (Mr. Ginsburg) es el gerente de la
solicitante y el otro (Ms. Fontenot) que se define como una consultora de disefios y
representante de mercadeo que tiene gran experiencia en la marca de la solicitante.

Es decir, son individuos con aparentes sesgos a favor de la solicitante*®».

116 1hidem
17 Ibidem
118 Ibidem
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En relacion con la declaracion jurada del sefior Ginsburg, la TTAB menciono que ella:
«se refiere a las ventas de articulos de promocién que contienen la marca, y a la
donacion hecha por la solicitante de un niamero no especificado de tales articulos en
subastas de caridad. Sin indicacion alguna de la magnitud de las donaciones de la
solicitante y de las ventas resultantes de ellas, no podemos juzgar si esta actividad ha
sido de una medida considerable y no minima. A la sazén, algunas personas podrian
comprar los articulos de promocién de la solicitante en vista de la naturaleza
escandalosa de la marca, pero esto no significa que la marca, en el contexto en que es

empleada, no sea ofensiva para un sector sustancial de publico general***».

Con respecto a la declaracion jurada de la sefiorita Fontenot, la TTAB precisé que ella:
«versa sobre los resultados de una “encuesta informal” que, alegadamente, ella habia
realizado. Las encuestas que son realizadas de acuerdo con los principios aceptados
de la investigacion mediante encuestas y que son apropiadamente evidencia, son
admisibles en los procedimientos ante este Organo, como excepcion a la regla
testimonial. [Flowers Industries Inc. v. Interstate Brands Corp., 5 USPQ2d 1580 (TTAB
1987)]. Ademas, este Tribunal es, de alguna forma, mas indulgente en su enfoque
sobre la presentacién de encuestas en procedimientos ex parte que en procedimientos
inter partes. [See In re Pillsbury Co., 174 USPQ 318 (TTAB 1972). Cf. TBMP 8§1208].
Sin embargo, en el presente caso, no existe evidencia de que la encuesta ofrecida por

la solicitante se acerque a una encuesta rigurosa.**%»

De esta forma, la TTAB fijo: «por las razones precedentes, concluimos que la marca de
la solicitante comprehende asuntos escandalosos en inmorales, y por tanto, se ubica

dentro de la prohibicién de ley***».

En resumen, la TTAB exigio, entre lineas, que la evidencia ofrecida por la solicitante

debia apuntar a demostrar que la marca bajo analisis no era ofensiva. Es decir, revirtid

119 1hidem
120 1hidem
121 Ibidem
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la carga de la prueba, contrariamente a lo fijjado por ella en pronunciamientos

anteriores.

Incluso, asegurdé que, en el presente caso, la TTAB no necesitaba evidencia para

denegar el registro de la marca, pues ésta era atroz.

4.1.14 Caso Redskins (Pieles rojas)

Este es uno de los casos de mayor atencion mediética relativos a las clausulas de
moralidad, no sélo por las idas y venidas de las resoluciones que decidian el destino de
marcas ya registradas, sino por el debate que se suscitd al respecto en los Estados
Unidos de América, pues era relativo al deporte acaso mas popular de tal pais.

Pro-Football, Inc., era titular de seis marcas que contenian la palabra “redskins” o sus
derivados, registrada ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de

América.

En septiembre de 1992, Suzan Shown Harjo y otros seis nativo-americanos solicitaron
ante la TTAB la cancelacién de tales marcas, alegando que el empleo del término
“redskin(s)” era escandaloso y podria ofender a los nativo-americanos; o ser una

muestra de desdén o descrédito hacia ese grupo*?*.

Pro-Football contesté las alegaciones de los peticionantes en el sentido de que las
clausulas de moralidad vulneraban constitucionalmente el derecho a la libertad de
expresion y de que contravenian al derecho al debido proceso. La TTAB rechazo la
contestacion de Pro-Football, habida cuenta de que este 6rgano se declard

incompetente para cuestionar asuntos constitucionales.

122 PRO-FOOTBALL, INC., Plaintiff, v. SUZAN SHOWN HARJO, et al., Defendants. Civil Action No. 99-
1385 (CKK) UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA
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En abril de 1999, la TTAB ordeno la cancelacion de las seis marcas de Pro-Football, al
concluir que las marcas bajo examen “podrian ser ofensivas contra los nativo-
americanos, para un sector sustancial de dicho grupo” y “podrian generar desdén o

descrédito hacia los nativo-americanos*®".

Al respecto, la TTAB habia analizado las
pruebas ofrecidas por ambas partes en relacion al significado y uso de la palabra

“resdkins” y concluyé que'®*:

1. "No habia controversia entre los especialistas en linglistica en el hecho de que la
palabra “redskins” habia sido empleada histéricamente para referirse a los nativo-
americanos y que, actualmente, es entendida, en muchos contextos, como una
referencia a ellos.

2. "Desde mediados de 1960, la palabra “redskins” ha dejado, tanto en el lenguaje
escrito y hablado, de ser una referencia a los nativo-americanos.”

3. "Desde mediados de 1960, las palabras “nativo-americanos”, “indios” e “indios
americanos” son empleadas, tanto en lenguaje escrito y hablado, como referencia a los
nativo-americanos.”

4. "Desde mediados de 1960, la palabra en cuestion figura en cuestion como Unica
referencia al equipo de futbol Americano de la demandada.”

5. "Los expertos coinciden en que las pruebas de autos establecen, que, hasta
mediados del siglo pasado, en el lenguaje escrito y hablado se referia frecuentemente
a los nativo-americanos de una manera ofensiva e incluso condescendiente; y que las
referencias a este grupo eran acompafados de adjetivos ofensivos o empleadas en

contextos que indicaban salvajismo o violencia.”

Ante esta situacion, Pro-Football acudio a la Corte del Distrito de Columbia (La Corte),
solicitando que se revirtiera la decision de la TTAB. La apelante argumentd que sus
marcas no ofendian a los nativo-americanos y que nos les causaban desdén o

descrédito.

123 Ibidem

124 a decision de la TTAB se basé sobre el argumento de que el nombre ‘Redskins’ era ofensivo para
los nativo-americanos. Para estos propositos, la TTAB acudio6 a testimonios de lingiistas e historiadores
quienes se referian al término cuestionado como peyorativo y a entrevistas realizadas al publico general
gue lo consideraban ofensivo.
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Asimismo, la apelante aleg6 que las clausulas de moralidad eran una restriccion amplia
en contra de la libertad de expresién. A mayor abundamiento, manifesté que dichas
clausulas eran indebidamente vagas y que violaban, por esta razon, el principio del

debido proceso*®.

En su sentencia, la Corte destac6 que Pro-Football, duefia del equipo de futbol
americano “Redskins” de Washington'?, venia empleando sus marcas “The Redskins”

en letras estilizadas y “Redskins”, denominativa [registrada desde 1938], desde 1930.

The "'.;(?Et;ff){'{

. -

(Registrada desde 1967)

Desde 1937, la apelante empez6 a usar en el comercio la marca “The Washington
Redskins”, denominativa, y a partir de 1941, “The Washington Redskins” y logotipo y
“The Redskins y logotipo”.

WASHINGTON

-

REDSKINS
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Asimismo, la apelante empezo6 a hacer uso en el comercio de la marca “Redskinettes”

[registrada desde 1990] para referirse a sus animadoras en 1962.

La Corte, al realizar el analisis de la decisiéon de la TTAB, empez6 por analizar si la
cuestion controvertida, es decir, si las seis marcas bajo examen podrian ofender a los

nativo-americanos, era una cuestion de hecho.

En tal sentido, la Corte establecié: «Pro-Football tiene la carga de presentar evidencia
de que la decision de la TTAB no tenia fundamento. Sin embargo, en relacién con los
estandares legales aplicados a los procedimientos, esta Corte revisara las conclusiones
de la TTAB nuevamente.»

A la sazén la Corte aclar6 que: «las conclusiones de hecho de la TTAB son revisadas
bajo el test de la evidencia sustancial. Sin embargo, si bien la Corte no es capaz de
advertir algun precedente util al respecto, pareceria que, por analogia, existe disputa en
la autoridad sobre el tratamiento de “si una marca podria ser ofensiva” como una

cuestion de hecho o de derecho.

Las partes no han discutido esta cuestion en sus alegatos. En el caso “Black tail”, el
Circuito Federal se ha formulado la pregunta de si el andlisis de las clausulas de
moralidad debe ser tratado como una cuestion de derecho [La determinacion de si una
marca comprehende asuntos escandalosos es una conclusién de derecho, basada
sobre fundamentos facticos... entonces, revisaremos las conclusiones de la TTAB a fin
de revertir errores nuevamente]. Al pronunciarse sobre esto, el Circuito Federal hizo

una analogia del examen de confundibilidad marcaria.

Nuestra investigacion en sede de la Corte nos ensefia, sin embargo, que las cortes de

apelaciones tienen una vision dividida al determinar si el examen de confundibilidad
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marcaria es una cuestion de hecho o de derecho... La perspectiva de la mayoria es

que es mejor la visién que establece que la cuestién es meramente factica. **"»

La Corte concluyé que compartia la vision de la mayoria en el entendido de que el
andlisis de las clausulas de moralidad era una cuestion de hecho: «Esta Corte esta de
acuerdo con la perspectiva de la mayoria. El que las seis marcas ofenden a los nativo-
americanos es finalmente una conclusion factica que con la evaluacion de hechos en
primera instancia. Por ejemplo, si el procedimiento hubiera sido de competencia de
esta Corte, la Corte tendria que haber derivado la absolucion de la pregunta de si las
marcas eran ofensivas a un jurado. El tema de la ofensa, tal como el examen de
confundibilidad, requiere un juicio factico que depende sobre todo de las circunstancias
particulares de cada caso*?®».

En tal sentido, la Corte analizé las encuestas presentadas por Harjo y el grupo de
nativo-americanos que habian sido realizadas para determinar si un sector de la

poblacion consideraba a las marcas, bajo examen, ofensivas.

De esta forma, la Corte critico el hecho de que la TTAB no haya tomado en cuenta que
existia una extrapolacién en la conclusion de las peticionantes, pues éstas habian
tomado los resultados de una muestra de una encuesta para concluir que toda la

poblacién nativo-americana consideraba a las marcas como ofensivas:

«Asi, aun cuando tuvieron la oportunidad de explicar el porqué de la extrapolacion, el
representante legal de las peticionantes Unicamente confié en la decision de la TTAB
para sostener que la encuesta representaba las perspectivas de los nativo-americanos
como un todo. Adicionalmente, el representante legal de las peticionantes no ha
mostrado fundamento cientifico para explicar la extrapolacion. En vez de ello, en la
audiencia, simplemente multiplicé los porcentajes de la encuesta del doctor Ross por el
namero de nativo-americanos que, alegadamente, vivian en los Estados Unidos. Si

bien esta podria ser una técnica adecuada, no existe evidencia en autos de que esa

127 |bidem.
128 |hidem.
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era la forma en la que el doctor Ross haya llegado a su conclusion. Tampoco hay
evidencias en autos sobre el numero global de nativo-americanos, que compartiria la
perspectiva de que la palabra “redskins” fuera ofensiva para ellos. De hecho, no existe
discusion en la encuesta de Ross o en la decision de la TTAB sobre el namero
agregado de nativo-americanos que consideraria el término “redskins” ofensivo, cuando

es empleado como referencia a los nativo-americanos.*»

Por estas razones, la Corte concluyd que la decision de la TTAB de permitir la
extrapolacion de la encuesta Ross con respecto a la poblacion global de nativo-

americanos no estaba fundamentada en evidencia sustancial.

Pero en cuanto a los argumentos empleados por la TTAB para determinar si las seis
marcas eran ofensivas al pueblo nativo-americano, la Corte consideré que el

razonamiento de la TTAB no estaba exenta de problemas:

«Al fijar su decisién, la TTAB establecié que ella consideraba que gran parte de la
evidencia de autos era relevante directa o indirectamente en la controversia. La
dificultad de esta proposiciéon es clara. Aun una somera revision de las conclusiones de
hecho de la TTAB revela que no existe evidencia directa en ellas que responda a las
cuestiones legales formuladas por la TTAB. Ninguna de las conclusiones de hecho de
la TTAB tiende a probar o refutar que las marcas en cuestion “podrian ofender” a los
nativo-americanos durante el periodo relevante, especialmente cuando son empleadas
en relacién con los servicios de entretenimiento de Pro-Football. Por ejemplo, ninguna
de las conclusiones relativas a los testimonios linguisticos tiende a probar directamente
gue las marcas bajo examen podrian ofender a los nativo-americanos cuando
empleadas en conexion con el club de fatbol americano Pro-Football durante el periodo
relevante. De hecho, la TTAB mencion6 que era incapaz de resolver la disputa de los
lingUistas relativa a la connotacién de la palabra “redskin(s)”, tal como era usada en el
nombre del equipo de Pro-Football. Adicionalmente, inclusive si la Corte considera

todas las cuestiones de hecho relativas a la evidencia de la encuesta, ésta no es

129 |hidem
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directamente determinante en absolver la cuestién legal ante la TTAB, porque en ella
se preguntaba a los encuestados por sus opiniones sobre la palabra “redskins” como
referencia a los nativo-americanos de 1996. La encuesta no analiz6 la perspectiva de
los encuestados sobre el término “redskin(s)” en el contexto de los servicios de Pro-
Football, y no midi6 las actitudes de los encuestados durante los periodos relevantes.
Mientras que la TTAB not6 que tal informacién podria haber sido “extremadamente
relevante”, el hecho permanece en que la TTAB no tuvo ante si lo que podria ser
considerado como evidencia directa o circunstancial, o evidencia de la cual podria

haber inferido proposiciones razonables de tal conclusién. =%

Sobre este punto, la Corte resalté que: «en su conclusién de que las marcas podrian
ofender a los nativo-americanos, la TTAB establecié que “ningun tipo de evidencia o
testimonio de por si, nos lleva a esta conclusién; sino que, llegamos a ésta sobre la
base del efecto acumulativo del total de autos”. EIl aspecto problematico de esta
proposicién es que la TTAB ha elaborados sus conclusiones de hecho Unicamente en
dos éareas especificas; y muchas de estas conclusiones de hecho simplemente
resumieron testimonio no controvertido. Como resultado, muchas de las conclusiones
de hecho de la TTAB nunca implicaron el sopesamiento de evidencia en conflicto o
alguna critica sobre tal evidencia. La TTAB agravd este problema al declinar en
realizar conclusiones de hecho especificas en areas claves [‘Hasta cierto punto, este
testimonio es auto-conveniente y las opiniones de los diferentes individuos parecen
negar las aserciones de cada uno, lo cual contrarresta cualquier valor probatorio que
podria ser atribuido a esta porcion de su testimonio”.]. El resultado de este enfoque es
que la TTAB tomo su decision de cancelar las marcas a través de inferencias, juntando
pedazos de la evidencia de autos limitada e incontrovertida. No obstante, la Corte
difiere de las inferencias de la TTAB, bajo la rdbrica de la perspectiva de la evidencia
sustancial, porque ellas tienen imperfecciones, tal como se demostrard mas abajo,

pues se basan sobre asunciones que no estan contenidas en autos™*'».

130 |bidem
131 Ibidem
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En este escenario, la Corte critic6 que la TTAB aceptara la equivalencia de la

perspectiva del publico general con la perspectiva de los nativo-americanos:

«Al fijar su decision, la TTAB mencion6 que: “hemos considerado probatorias tanto las
percepciones del publico general como las de los nativo-americanos [para determinar si

las marcas en cuestion “podrian ofender”]. La TTAB continuo asi:

“Por ejemplo, hemos advertido que la evidencia prueba la conclusién de que un sector
sustancial del publico general considera que la palabra “redskins” es un término
ofensivo o una referencia a los nativo-americanos. Por tanto, a falta de evidencia en
contra, es razonable inferir que un sector sustancial de los nativo-americanos percibiria
dicho término de forma similar. Esto es coherente con la solicitud de las

peticionantes.”.**»

En primer lugar, la Corte manifesté que la encuesta Ross no daba soporte a la
conclusion de la TTAB, pues dicha encuesta arrojaba resultados disimiles: «[...] la
encuesta de Ross indica que las perspectivas del publico general y de los nativo-
americanos son distintas (36.6% de los nativo-americanos consideran que el término
“redskin” es ofensivo como referencia a los nativo-americanos, a comparacion del
46.2% del publico general). Ademas, la evidencia que tenia la TTAB frente a si
indicaba que las perspectivas de los nativo-americanos no eran congruentes con las de

la poblacion en total.

En segundo lugar, la cuestion legal que analizé la TTAB sélo estaba dirigida a
determinar si “un sector sustancial de los nativo-americanos” concluiria que el término
“redskin(s)” podria ofender. Tal como la misma TTAB habia dicho anteriormente, “es
l6gico que, al decidir si la marca es ofensiva, la perspectiva debe ser no de la sociedad
americana en su totalidad, representada por un sector sustancial del publico general,
sino la perspectiva del grupo a que se hace referencia [es decir, la de los nativo-

americanos]. Al concluir que las perspectivas del publico general eran probatorias, la

132 hidem
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TTAB err6. Al enfocarse en el publico general e inferir de ahi que los nativo-
americanos unicamente estarian de acuerdo con tales perspectivas, la TTAB hizo una

decision que no tenia fundamento sustancial.

En tercer lugar, al margen del testimonio de los siete nativo-americanos que solicitaron
la cancelacion de las seis marcas, la TTAB no citd evidencia adicional o independiente
para fundamentar su conclusion. Claramente, los siete nativo-americanos no
constituyen un sector sustancial de los nativo-americanos. Solo de este testimonio, era
imposible que la TTAB corroborara razonablemente su decision para hacer
equivalencia entre las perspectivas del publico americano y las de la poblacién nativo-

americana.

En cuarto lugar, la TTAB llegé a su conclusion solo porque habia “una ausencia de
evidencia en contra”, es decir, transfirié la carga de la prueba de forma equivocada.
Este no es un caso en el que la TTAB haya valorado prueba refutada. De hecho, la
encuesta Ross y evidencia adicional demuestran claramente que las perspectivas de
los nativo-americanos no se correlacionan directamente con las perspectivas de la
poblacién general. Cuando menos, hubo evidencia adicional en autos que la TTAB
ignoré al elaborar sus conclusiones. En vista de que las peticionantes tenian la carga
de la prueba, la TTAB, al emitir su resolucion, transfirié inadmisiblemente la carga de la
prueba a Pro-Football. En consecuencia, esta Corte no esta en posicion de concluir

que la resolucion de la TTAB haya sido fundamentada en evidencia sustancial.**3.»

En consecuencia la Corte concluyé como sigue:

«La unica conclusién de hecho que la TTAB elaboro tenia relacion con la encuesta
Ross. La TTAB consideré que la metodologia de la encuesta era coherente, que
mostraba las actitudes de 1996, tiempos en que las preguntas fueron formuladas, y que
la encuesta representaba adecuadamente las perspectivas de las dos muestras de las

poblaciones encuestadas. Esta encuesta, mas alla de sus errores de extrapolacion,

133 bidem
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dice nada en relacion a si el término “redskin(s)” al ser empleado en conexion con el
equipo de fatbol americano de Pro-Football ofende a los nativo-americanos.
Adicionalmente, la encuesta no brinda informacion en relaciébn con los periodos

relevantes. La encuesta es completamente irrelevante para nuestro analisis.

Ademas de elaborar conclusiones de hecho que no abordaban la conclusion legal, la
TTAB no requirié testimonio adicional, en vez de ello, la TTAB afirmé su decision en
medio de evidencias de hecho frias.

Con una linea argumentativa totalmente definida, la TTAB raramente dio mayor valor a
la evidencia de alguna de las partes en perjuicio de la otra, o brind6 una explicacién de
porqué acepté la evidencia o le haya dado un determinado peso probatorio a la
evidencia. En este caso, la TTAB pudo facilmente articular su razonamiento basado en
la sustancia de los medios probatorios presentados por ambas partes. En definitiva, la
evidencia, en el presente caso, no responde el cuestionamiento juridico de si las
maras, en el contexto de su uso durante periodos relevantes, podrian ofender a los
nativo-americanos. La evidencia fluctia entre los margenes de este cuestionamiento

legal, pero nunca ayuda a responderlo directamente.

Este es indudablemente un caso que sienta precedente, pues en él se busca, a través
de una discusion en el derecho de marcas, obtener objetivos sociales. EIl problema, sin
embargo, radica en los medios probatorios. La Lanham Act ha estado vigente durante
muchos afios y empez6 a surtir efectos legales desde 1967, afo en el que las marcas
ya habian sido registradas. Habida cuenta de que las peticionantes han esperado tanto
tiempo para ejercer sus derechos, resulta dificil para cualquiera que busque dilucidar

estos hechos establecer afirmativamente que en 1967, las marcas eran ofensivas™**».

De esta manera, la Corte concluyé que la decision de la TTAB no estaba motivada,
tenia defectos l6gicos y aplic6 de manera inadecuada el estandar legal referido a las

pruebas. Asimismo, criticO que la TTAB solo hay realizado una decision mediante

1% bidem
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inferencias para probar cuestiones de hecho. A mayor abundamiento, la TTAB
Unicamente tomé en cuenta las alegaciones de los nativo-americanos y del publico

general, pero no las de los fanéticos de los Pieles Rojas.

Adicionalmente, la Corte desestimé la conclusion de la TTAB en el sentido de que
‘redskins’ se referia tanto a los nativo-americanos como al equipo de fatbol americano,
pues los hechos indicaban que desde la década de 1950 habia minimos ejemplos de
‘pieles rojas’ referidos a nativo-americanos, mientras que habia muchas muestras de

gue el término era empleado en clara referencia al equipo de la NFL.

Por lo anterior, la Corte decidié no confirmar la decisién de la TTAB, sobre todo, porque
en el contexto en que se usaba la marca, es decir en clara referencia al equipo de la

NFL, no existia significado ofensivo.

4.1.15 Caso 1-800-JACK-OFF; JACK OFF

Las marcas 1-800-JACK-OFF y JACK-OFF fueron solicitadas para proteger “servicios
de entretenimiento en la forma de conversaciones telefénicas dirigidas a adultos".
Estos servicios consistian en que los clientes podian marcar nimeros alfanuméricos
para contactar a actores y actrices de la empresa, quienes ofrecian conversaciones
dirigidas a adultos gratuitamente. Asi, la solicitante indicO que recibia mas de 1.2
millones de llamadas telefénicas por afio a sus lineas telefénicas de la marca “JACK
OFF".

Por medio de acciones oficiales, el analista de primera instancia denegé el registro de
las marcas sobre la base de definiciones en algunos diccionarios. Asi, el analista de
primera instancia citd el Webster's Collegiate Dictionary, el cual define al término como

significante de “masturbar”; usualmente considerado vulgar.

El analista de primera instancia también ubicé la palabra en el diccionario de Forbidden
American English, el cual esta dirigido a personas que buscan una guia para evitar

causar ofensa a través del uso de vocabulario potencialmente ofensivo. Asimismo,
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explic6 que otros diccionarios especializados, el American Slang y el Historical
Dictionary of American Slang, definen el término como significado de “masturbar” y que
ambos designan la palabra como vulgar. Muchos diccionarios citados por el analista
brindan una definicién alternativa de la palabra como “una persona tonta e
incompetente, idiota”, “idiota sin valor” e "idiota, imbécil’, pero cada una de estas

definiciones alternas la califican de vulgar o censurada®®.

La TTAB, por su parte, confirmé la denegatoria de primera instancia. Asi, ella fij6 que
si bien los diccionarios citados por el analista contienen dos definiciones de “jack-off”;

ambas definiciones son vulgares.

La TTAB también concluy6é que la solicitante usaba las marcas en relacion con los
servicios de entretenimiento para adultos pero dentro de la connotacion de la
masturbacion y no en el segundo sentido de la palabra en cuestién. Adicionalmente, la
TTAB consider6 que la evidencia presentada por la solicitante era insuficiente para
revertir la decision de primera instancia y confirmé que el término “jack-off” era ofensivo
para un sector sustancial del publico general, denegando el registro de ambas

marcas .

La solicitante acudid, pues a la Corte de Apelaciones. Esta mencion6 que el uso de
diccionarios como herramienta para el analisis de las clausulas de moralidad era valido:
«la apelante alega que era inapropiado que el analista confiara s6lo en términos de las
definiciones de los diccionarios y en la opinion personal para rechazar el registro de sus
marcas. Si bien es cierto que la opinion personal del analista no puede ser fundamento
para determinar que una marca es escandalosa, las definiciones de los diccionarios
representan un esfuerzo para destilar el entendimiento colectivo de la comunidad con
respecto al lenguaje y ello constituye claramente un reflejo de las perspectivas de los
individuos, bien sea del analista o de los editores de los diccionarios.**"»

'35 |5 re The Boulevard Entertainment, Inc. No. 02-1585. United States Court of Appeals, Federal Circuit.

138 |bidem.
137 |bidem.
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Asimismo, la Corte consider6 que la carga de la prueba que recae en la autoridad debe
aligerarse cuando el término en cuestion tenga un unico significado vulgar, a diferencia
de los casos de los términos de doble sentido, en los cuales la carga de la prueba de la
autoridad debera ser de mayor grado: «en un caso en el cual la evidencia demuestre
gue la marca sélo tiene un significado pertinente, la evidencia de diccionarios por si
solas puede ser suficiente para satisfacer la carga de la autoridad. Las definiciones del
diccionario que el analista ha revisado en este caso describen de manera uniforme a la
palabra “jack-off” como una referencia vulgar u ofensiva a la masturbacién. La apelante
cuestiona que los diccionarios también indican que el término, bajo analisis, es
empleado para significar una persona estupida o incompetente. Al margen del hecho
de que los diccionarios también caracterizan el término “jack-off”, cuando es empleado
para referirse una persona estupida o incompetente, queda claro que las marcas, tal
como son empleadas por la apelante en conexién con los servicios descritos en la

solicitud, se refieren a la masturbacion.*8»

La apelante habia cuestionado, asimismo, el hecho de que los diccionarios consultados
por el analista de primera instancia no estaban actualizados, sino que eran de los afios
1987, 1990, 1993 y 1997. En consecuencia, la evidencia mostrada por los diccionarios

no refleja los estdndares actuales de que la marca seria considerada vulgar.

Frente a ello, la Corte mencion6 que: «Por su naturaleza, las fuentes de evidencia de
los estandares de la comunidad estan tipicamente fundamentadas en un punto
particular del tiempo y, en consecuencia, estan inherentemente sujetas a objecion por
estar desactualizadas con el correr del tiempo. En el presente caso, la solicitud fue
presentada en 1998, y el examen de la marca fue realizada en tal afio y en 1999, asi
gue los diccionarios citados por el analista estaban actualizados al momento en que
dicho examen fue realizado. Con el fin de organizar un reto importante para un
diccionario sobre la base de que esta desactualizado y que, por tanto, no refleja los
estandares actuales de la comunidad; la apelante deberia presentar otro diccionario de

una fecha posterior que tenga una perspectiva diferente del significado y aceptacion de

138 1hidem.
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una palabra, o demostrar persuasivamente, a través de otro tipo de evidencia, que la
caracterizacion del diccionario del término en cuestion no refleja exactamente los
puntos de vista mayoritarios. La apelante no ha logrado hacer ello, y no hemos sido
persuadidos lo suficientemente para revertir lo indicado por los diccionarios citados por

el analista de primera instancia.***»

Sobre el particular, la Corte recalco lo siguiente: «La evidencia, presentada por la
apelante, que buscaba demostrar que el término "jack-off* no es inmoral o
escandalosa incluyé un namero de declaraciones de académicos y profesionales
guienes aseguraron que el término no era ofensivo. Empero, tales declaraciones
consisten principalmente en opiniones personales de los declarantes sobre la
moralidad del término "jack-off" y, en consecuencia, no proveen fundamento factico
fuerte en relacién con la aseveracion de la apelante de que un sector sustancial del
publico general no considera escandaloso dicho término. EIl hecho de que los testigos
de la apelante hayan considerado el término, expresamente, “moral, decente y
apropiado” no llega a establecer que el término no seria considerado vulgar por un
sector sustancial del publico. Adicionalmente, la alegacién de la apelante de que las
publicaciones orientadas sexualmente estén “dispuestas sin duda y entusiastas” de
aceptar la publicidad del término no prueba nada sobre si él seria vulgar para personas
no implicadas en tal industria, sea como productores o consumidores. La aseveracion,
en representacion de la empresa que le brinda servicios de telecomunicaciones a la
apelante, en el sentido de que ella se muestra siempre entusiasta de realizar negocios
con la apelante y que el representante de dicha compafia no considera que “jack-off”
sea ofensiva, no fundamenta la vision del publico, o de cualesquiera miembros del
publico que no tengan relacion con la apelante, en relacion con el término bajo

examen. %,

Por las razones anteriores, la Corte confirmd la decision de la TTAB y denegd el

registro de la marca “jack-off”.

139 Ibidem.
140 Ibidem.
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4.1.16 Caso “Sex Rod”

En el 2005, una empresa solicitdé el registro de la marca “Sex Rod” (en letras

estilizadas) para distinguir prendas de vestir.

<ER Ray

En vista de la solicitante, al momento de la solicitud de registro, no comercializaba aun

la marca, present6 una intencion de uso de buena fe.

La empresa propietaria del conocido equipo de Baseball de los Red Sox, los Boston
Red Sox Baseball Club Limited Partnership, presenté oposicion contra el registro de la

marca antes sefalada, sobre la base de los siguientes argumentos:

1. La oponente alegé que mucho antes que la solicitante presentara su solicitud de
registro, habia empleado varias marcas que consistian o incorporaban las palabras
“RED SOX”, incluyendo la marca, que se muestra a continuacion, para proteger
servicios de exhibicion de juegos de baseball, productos relacionados con prendas
de vestir, articulos de papeleria, juguetes y otros bienes de mercadotécnica relativos

al baseball.

CREALRSIO) e

2. La oponente alega que, como resultado de las ventas y publicidad a través de los

afos, ella ha construido una valioso goodwill en relacion con sus marcas.
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3. También afirma que la marca de la solicitante, tal como esta dispuesta y habida
cuenta del uso de letras estilizadas, hace clara referencia al “Boston Red Sox Major

League Baseball club”.

4. Asimismo, la oponente sostuvo que la marca solicitada no solo era inmoral o

escandalosa, sino también ofensiva.

La TTAB, en su resolucion de segunda instancia, menciono que si bien habia diferentes
definiciones de la palabra “rod”, en el contexto de su uso en la marca, esta palabra

hacia manifiestamente referencia al pene:

«Existen obviamente, otras definiciones no vulgares de “rod”. Sin embargo, ninguna de
ellas es relevante en el presente caso. El significado de “rod”, precedido por el término
“sex”, Unicamente tiene un significado. En el contexto de los productos que serian
comercializados por la solicitante, por ejemplo polos que incluyan la marca estampada
en ellos, y en el contexto del mercado, que incluye lugares publicos donde la marca
podria ser exhibida o comprada, la marca transmite, no una sugestion de un significado
sexual, tal como sostiene la solicitante, sino un mensaje sexualmente explicito para las
gue la observan. Compartimos el argumento de la oponente en el sentido de que la
marca estampada en polos para nifios e infantes la hace particularmente morbosa y

ofensiva.

La evidencia es suficiente para demostrar, prima facie, que “SEX ROD” es vulgar, y la
solicitante no ha presentado medios probatorios que indiquen que el término tenga otro

significado no vulgar o alguna otra evidencia para refutar las muestras de la oponente.

Los testimonios de la solicitante relativos a su opinidén sobre su percepcion de la marca
no son suficientes. La intencién de la solicitante de emplear la marca de forma
humoristica o que algunas personas la vean asi es irrelevante. EIl hecho es que el
término seria percibido y entendido como vulgar por un sector sustancial del publico
consumidor. AUn asumiendo, por ejemplo, que “SEX ROD” sea una parodia de la

marca de la oponente “RED SOX?”, tal como lo sostiene la solicitante, no existe nada en
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la parodia en si que cambie o le reste el significado vulgar inherente en el término en

cuestién. En pocas palabras, la parodia, de por si, es vulgar.**'»

Asimismo, en relacién con la cuestion de que la marca podria ofender a la oponente, la
TTAB se pronuncio de la siguiente forma: «La solicitante ha imitado la forma, el estilo y
la estructura del simbolo del Club, y ya que su marca es visualmente similar a la
original, muchos consumidores, y, en particular, los fanaticos de los Red Sox, al ver la
marca dispuesta en un polo o camiseta, reconoceran que ella se refiere al signo de los

Red Sox1*%».

A mayor abundamiento, la TTAB hizo mencion a que la solicitante habia reconocido
que la marca solicitada estaba referida a la marca de la oponente: «[...] la solicitante ha
admitido que el disefio de su marca esta referida a la oponente y que evoca al club de
los Red Sox. La intencion de la solicitante es suficiente evidencia de que ella lograra

su propoésito y de que la marca seré percibida en relacién a la oponente [...]».

En este escenario, la TTAB consideré que la difusién de la marca de la solicitante seria
una aseveracion de ella que podria ser entendida, o que razonablemente podria ser
interpretada por el destinatario, como tendiente a “generar duda sobra la calidad de los

bienes intangibles” de un tercero.

En conclusion, la TTAB declaré fundada la oposicion de la oponente porque era inmoral

o0 escandalosa y ofensiva hacia la oponente, entre otros considerandos**.
4.1.17 Caso Cock Sucker y disefio
Esta marca habia sido solicitada para distinguir chupetes de chocolate que tienen la

forma de un gallo. La PTO concibié que la marca era escandalosa e inmoral y rechazé

Su registro.

141 Boston Red Sox Baseball Club Limited Partnership v. Brad Francis Sherman
2 |bidem.
143 por ejemplo, la TTAB también determind la existencia de riesgo de confusion entre las marcas en
conflicto.
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La PTO sostuvo que ‘cock’ es definido, de forma relevante, como ‘pene’ y ‘sucker’
como ‘aquel que succiona’, lo cual en forma conjunta se entiende como «aquel que

succiona un pene».

La solicitante apelé esta decision y sostuvo que cuando el consumidor estudia el
producto en su totalidad, la denominacién hace clara alusion al chupete con forma de

gallo, por lo que no hay ofensa a ninguna persona.

Por su parte, la TTAB confirmd la decision de primera instancia al sostener que:

«Los diccionarios definen la palabra “cocksucker” como “alguien que realize una
fellatio”. EIl término es clasificado como “obsceno” en el Merriam-Webster OnLine
dictionary, altamente ofensivo en el MSN.Encarta online dictionary, un término
peyorativo en el Wictionary, diccinario en linea de contenido abierto, vulgar en el
Wordsmyth online dictionary, The American Heritage Dictionary of the English
Language (4th ed. 2006) y el Random House Unabridged Dictionary (2006).
“Cocksucker” también es definido como un insulto para referirse a las personas que son

tontas, irritantes y ridiculas.

Los diccionarios definen la palabra “cock”, inter alia, como un pollo macho o como un
pene. Cuando la palabra “cock” es empleada para referirse al pene, es considerada
vulgar segun el Merriam-Webster OnLine dictionary, el Webster's New World College
Dictionary (2009), el Wictionary, y el American Heritage Dictionary of the English
Language (4t ed. 2000) y “tabu” y “altamente ofensiva” por el MSN.Encarta online

dictionary.
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Los diccionarios definen el término “sucker”, inter alia, como una persona o0 cosa que

succiona, o0 como chupete.»

De igual forma, la TTAB analizé el significado de la palabra tal como la marca es

comercializada en el contexto de los productos que buscaba proteger:

«La porcion de la marca de la solicitante, COCK SUCKER, cuando es empleada en
conexion con los productos de ella, crea un doble sentido: un significado es “aquel que
realiza fellatio” y el otro “un chupete de gallo”. La solicitante admite que su solicitud es
de una marca que tiene palabras que implican un doble sentido. En este sentido, “al
disefiar la marca “cocksucker”, la solicitante reconocié la necesidad de desviar la
atencién de la mirada con el uso de un logotipo”. Adicionalmente, la marca fue creada
con la intencién de realizar una asociacion con el acto sexual. En este sentido,
parafraseamos uno de los comentarios de otra solicitante en el caso “BIG PECKER”:
‘Obviamente cualquier persona en edad de pubertad o mayor, que habla inglés, y esta

familiarizado con la jerga, pensaria en [el sexo oral] al apreciar la marca [cocksucker].»

A pesar de que la marca tenia doble sentido, y que cierta parte de los consumidores la
consideraban inofensiva —estos chupetes de chocolate eran muy populares en la
Universidad de Carolina, pues la mascota del equipo de Futbol Americano de esta
universidad es un gallo— la TTAB establecié que la mayor parte de los consumidores

de los productos eran nifios, a quienes, ante todo, se debia proteger.

4.1.19 Caso logotipo referente a la Union Soviética

La Organizacion para la Armonizacion del Mercado Interior (la OAMI) recibiéo en
diciembre de 2006 la solicitud del registro de una marca comunitaria, conformada por el
escudo de armas de la ex Union de Republicas Socialistas Soviéticas, para distinguir

perfumes, joyeria, pieles y servicios para proveer alimentos y bebidas.
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En agosto de 2008, el examinador rechazo el registro de la marca por considerar que el
signo propuesto era contrario al orden publico y las buenas costumbres, lo cual fue

confirmado por la Segunda Sala de Recurso de la OAMI.

La Sala de Recurso verificd, con caracter preliminar, que la marca cuyo registro se
solicitaba consistia en la reproduccion exacta del escudo de la antigua Union de
Republicas Socialistas Soviéticas (URSS). Basandose en la normativa y en la practica
administrativa de Hungria, Letonia y la Republica Checa, la Sala de Recurso consideré
que los simbolos asociados a la antigua URSS serian percibidos como contrarios al
orden publico y a las buenas costumbres por una parte significativa del publico
destinatario, esto es, el publico general, residente en la parte de la Unién Europea que
estuvo sometida al régimen soviético, al menos en lo referente al territorio de Hungria

y Letonia.

En consecuencia, la solicitante de la marca interpuso apelacion contra la decision de la

Sala del Recurso a fin de que el Tribunal General la revirtiera.

Uno de los argumentos mas atendibles de la apelante radicaba en el hecho de que la
decision controvertida se referia a que la marca solicitada podria ser contraria al orden
publico y a las buenas costumbres de Hungria y Letonia, cuando, en realidad, la visién
regulatoria en temas marcarios de la Unién Europea requeria un analisis global, del

mercado comun, y no con respecto a uno o dos paises.
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La apelante consider6 que su posicion quedaba respaldada por la jurisprudencia segun
la cual el régimen comunitario de marcas constituye un sistema autonomo cuya

aplicacién es independiente de todo sistema nacional.

En efecto, esta jurisprudencia implica, segun la solicitante, que no procedia tomar en
consideracion los elementos procedentes de los Estados miembros o la compatibilidad
del uso de la marca comunitaria con el Derecho penal de esos mismos Estados. En
particular, la solicitante cuestionaba que la OAMI deberia haber realizado un «ejercicio
de equilibrio», ya que no puede imponerse al conjunto de la Unién el punto de vista de

un Estado miembro o de un grupo de Estados miembros.

A este respecto, el Tribunal General estableci6 que: «][...] los signos que puede percibir
el publico destinatario como contrarios al orden publico o a las buenas costumbres no
son los mismos en todos los Estados miembros debido, en particular, a razones
lingUisticas, historicas, sociales o culturales.

En consecuencia, en la percepcion de si una marca es 0 no contraria al orden publico o
a las buenas costumbres inciden las circunstancias propias del Estado miembro en el
gue se encuentran los consumidores que forman parte del publico destinatario [...] se
desprende que debe denegarse el registro de una marca cuando sea contraria al orden
publico o a las buenas costumbres en una parte de la Unién, pudiendo estar constituida

tal parte, en su caso, por un solo Estado miembro.**»

En resumen, el caracter autbnomo del régimen comunitario de marcas no se opone a
gue se tomen en consideracion circunstancias particulares propias de los Estados

miembros que puedan tener influencia en esa percepcién del publico destinatario.

No obstante, el Tribunal General elaboré una conclusion acaso problematica sobre el
caracter factico y el caracter valorativo de que un determinado territorio una marca
pueda ser considerada contraria al orden publico o a las buenas costumbres: «En este

contexto y por lo que se refiere a la legislacién y a la practica administrativa de ciertos

144 SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta) del 20 de septiembre de 2011.
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Estados miembros a las que la Sala de Recurso hizo referencia en la resolucion
impugnada, debe sefalarse que tales elementos fueron tomados en consideraciéon no
en atencién a su valor normativo sino como indicios facticos que permitian apreciar la
percepcion, por parte del publico destinatario en los correspondientes Estados
miembros, de los simbolos asociados a la antigua URSS. En consecuencia, no cabe
reprochar a la Sala de Recurso haber obviado el caracter autonomo del régimen

comunitario de marcas a este respecto [...]

En efecto, corresponde a la OAMI analizar la existencia de motivos de denegacion
absolutos en todas las partes de la Unién. Seguidamente, incumbe al demandante
presentar sus observaciones sobre las objeciones que efectivamente plantee el

examinador en el marco de su examen.*»

Con todo ello, el Tribunal General confirmé las decisiones de la OAMI y de la Sala del
Recurso y denegé el registro de la marca en cuestion.

Lo que resulta curioso es que la solicitante si ha logrado registrar su marca en los

Estados Unidos de América®.

4.1.20 Caso jQue buenu ye! HIJOPUTA y disefio

Esta marca habia sido solicitada ante la OAMI, en junio de 2009, para cubrir, entre

otros, aguardiente.

15 Ibidem

146 Numero de Certificado: 79038190. Con vigencia hasta el 2019.
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El signo que se acaba de reproducir fue rechazado por la OAMI y la Segunda Sala de
Recurso de la OAMI en razén de que era contraria a la moral y a las buenas
costumbres al ser ‘hijoputa’ un término que el publico espafiol de la Uni6on Europea

entenderia como intrinsecamente injurioso y ofensivo.

La solicitante apelo la decision de la Sala de Recurso a fin de que sea revertida por la
Primera Sala del Tribunal General.

La apelante sostuvo que: «[...] el signo solicitado debe valorarse en su conjunto y en un
contexto comercial. Afirma que, vista la combinacion de elementos gréfico-
denominativos compuestos por la expresion «jQue buenu ye! HIJOPUTA», dificilmente
el consumidor medio puede extraer una significacién hiriente u ofensiva del término
«hijoputa». Sostiene que en un contexto corriente, desde un punto de vista objetivo,
cualquier persona con minimo sentido comun y con una moralidad alejada de los
extremos nunca percibira esta expresidon como peyorativa o contraria a las buenas
costumbres, sino mas bien en un sentido afable o bonachon, elogioso del objeto al que
va referido, dado que dicho término no tiene encuadre personal en absoluto. Por tanto,
a su juicio es imposible que la expresion «jQue buenu ye! HIJOPUTA» atente contra el
orden publico ni contra las buenas costumbres. A este respecto, el demandante se
remite al articulo 10 del Convenio para la proteccion de los Derechos Humanos y de las
Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, que consagra
el derecho de toda persona a la libertad de expresion, para alegar que «de ningun
grado puede cercenarse la libertad de expresion que concita el producto porque no
altera el orden convivencial dispuesto por las leyes espafiolas». Aduce que se trata de
una designacion comercial, dirigida a un publico adulto a través de un producto que
sblo puede ser apreciado y vendido por canales de ambito privado. Por otro lado,
aduce que la OAMI registr6 como marcas comunitarias signos que contienen las
expresiones «de puta madre», «reputa», «cabron», «bastardo» y «rosso bastardo»,
similares al término «hijoputa» utilizado en el caso de autos. En su opinién, si las
marcas que comportan denominaciones sindénimas del término controvertido, o

igualmente insultantes, no se consideraron contrarias al orden publico ni a las buenas
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costumbres, o mismo ha de predicarse del signo solicitado, que es mucho mas jocoso
a los ojos del publico y en el cual se percibe al instante, por el tono elogioso, el caracter

del producto que designa.**"»

Al realizar el analisis del signo solicitado, el Tribunal General indicé que: «el término
«hijoputa» se separa claramente del resto de elementos del signo y, en particular del
otro elemento verbal, «jQue buenu ye!», que no ocupa sino un lugar secundario en el
signo solicitado en comparacion con el del término controvertido. En este sentido, aun
suponiendo que el consumidor medio espafiol conozca el sentido de la expresion
usada en Asturias «jQue buenu ye!», que significa «jQué bueno es!» en espafiol,
puede afirmarse validamente, al realizar una apreciacion de conjunto del signo
solicitado, que el publico pertinente le prestara escasa atencion y que le chocara el
término ‘hijoputa’**®».

Asimismo, el Tribunal General se refirié al significado comuan del término relevante de la
marca solicitada: «[...] dado que la omisién de la preposicion «de» no cambia el
sentido, y que puede ilustrar el significado de estos términos la definicién siguiente,
extraida del Diccionario de la Lengua Espafiola de la Real Academia Espafiola:
«1.vulg. Mala persona. Insulto». De este modo, el término controvertido se percibe
claramente como un insulto en el lenguaje comun. Salvo que concurran circunstancias
especiales, posee la capacidad intrinseca de ofender a cualquier persona normal que lo
perciba y comprenda su sentido. Habida cuenta de este significado, es razonable
pensar, como indicé correctamente la Sala de Recurso en la resolucion impugnada,
gque el consumidor medio de los productos objeto de la solicitud de marca,
representativo de una moralidad publica alejada de los extremos, percibira
principalmente la expresion controvertida como gravemente ofensiva y por ende

moralmente reprochable.**»

147 Primera Sala del Tribunal General. Resolucién del 9 de marzo de 2012.

18 |hidem
149 |bidem
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El Tribunal General confirmd las resoluciones de la OAMI con este argumento
fundamental: «<De este modo, contrariamente a lo que alega el demandante, el hecho
de que una parte del publico pertinente pueda considerar aceptables las expresiones
mas ofensivas no basta para considerar que se trate de la percepcion que se ha de

tener en cuenta®™®.»

En relacion con el argumento de la apelante en el sentido de que ésta estaba
comercializando, con gran éxito, sus bebidas alcohdlicas protegidas por la marca
solicitada, y que los consumidores no se sentian ofendidos, el Tribunal General sefiald
gue: «En el caso de autos, es obligado declarar que los elementos invocados por la
Sala de Recurso estan fundados en este sentido: en primer lugar, esta demostrado que
el término «hijoputa» empleado en el signo solicitado remite intrinsecamente a una
expresion injuriosa, lo que no niega el demandante, y, en segundo lugar, la mera
mencion del contexto comercial en el que se inserta este signo, que se refiere a
productos y servicios que son objeto de comercializacién entre el gran publico, no
puede poner en cuestidn el significado antes mencionado. Lo mismo puede decirse de
la alegacién segun la cual la expresiéon «jQue buenu ye!», ciertamente elogiosa si el
publico pertinente puede percibir su significado (véase el apartado 26 de la resolucion
impugnada), u otros componentes del signo solicitado pueden suprimir el significado
del término «hijoputa». En el caso de autos, la impresion global producida por el signo
solicitado no difiere de la que resulta de la toma en consideracion del mero término

«hijoputa [...]

En particular, la afirmacion del demandante segun la cual ha vendido doscientas mil
botellas sin que ninguna asociacion de proteccion de los consumidores haya formulado
objecion alguna no permite concluir que el término «hijoputa» utilizado en la marca
solicitada no pueda considerarse profundamente ofensivo por el publico pertinente. El
significado intrinseco de este término para el publico pertinente, demostrado por el

150 |pidem
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diccionario antes citado, no se ve afectado por la existencia o inexistencia de

objeciones formuladas por asociaciones de proteccién de los consumidores®*
Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal General desestimo el recurso de la apelante.
4.1.21 Caso Elma Madero y logotipo

En México, la marca que se reproducird a continuacién fue solicitada para distinguir
“servicios de restauracion (alimentacion)”.
. .

lea'
MADER®

En México, el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual (IMPI) denegé el registro de
la marca ‘Elma Madero’. De forma muy escueta —la resolucién solo consta de dos
paginas— , el IMPI indicé lo siguiente: «Que la denominacion propuesta a registro se
encuentra formada por los vocablos ‘Elma Madero’, los cuales son una construccion de
palabras no registrables, toda vez que son empleadas como parte de un lenguaje soez

o del albur que resulta ser contrario a la moral o las buenas costumbres [...]**?».

Cabe recalcar que un ‘mamadero’ es, para los mexicanos, un lugar donde se expide

bebidas alcohdlicas®®®

Pues bien, tomando en consideracién que la denegatoria de registro de marcas en

diferentes paises ha sido empleada por las distintas autoridades en relacion a una

B hidem

152 Resolucién N° 201555 del 11 de marzo de 2010

13 A propésito de bebidas, el 2009 el IMPI también impidi6 el registro de la marca ‘COCAINE’ para
distinguir bebidas energéticas.

106

Tesis publicada con autorizacién del autor

No olvide citar esta tesis




PONTIFICIA

TESIS PUCP 32'1'-‘65,_'}2'}3“"

DEL PERU

amplia gama de signos, que pueden incluir desde signos religiosos'** hasta sustancias
prohibidas**®>, no tememos que estas paginas hayan sido ilustrativas para, por fin,

podernos encauzarnos al caso peruano.
4.1.22  Caso ‘carajo’

En abril del 2001, una empresa solicité el registro de la marca de producto CARAJO
para distinguir alimentos varios [maiz cancha, maiz mote, maiz morado, maiz paccho,

trigo mote, harina de tamal, aji panca seco] de la clase 31 internacional.

La Oficina de Marcas deneg6 el registro solicitado por ser contrario a la moral, el orden
publico y las buenas costumbres; pues ‘carajo’ constituye una interjeccion utilizada en

el lenguaje corriente de nuestro pais y es percibida como una ‘expresion inapropiada’.

Posteriormente, la solicitante interpuso recurso de apelacion, en vista de que la primera
instancia no habia analizado en forma suficiente los conceptos de orden publico, moral
y buenas costumbres, sino que habia efectuado un andlisis superficial y precipitado del

signo solicitado.

Asi, manifestd que el uso de una palabra puede ser considerado contrario a la moral o
a las buenas costumbres solamente en la medida en que pueda sostenerse que ésta
resulta ofensiva para otras personas, bien sea directamente o0 porque contiene un

significado sexual ofensivo.

Indicé que la primera instancia no habia tomado en cuenta que la palabra CARAJO
constituye un peruanismo que no tiene significado propio, por lo que en forma equivoca
se le otorga un significado ofensivo inexistente en nuestro pais. Sobre este punto

sefialé que segun el Vocabulario de Peruanismos de Miguel Angel Ugarte Chamorro

%% Mediante Resolucién N° 27234 de 2009, la Super Intendencia de Industria y Comercio de Colombia
impidi6 el registro de la marca CRISTO REY por ser contrario a la moral ‘cristiana’.

5 En Chile, el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual denegd el registro de la marca
‘Cannabis’ para distinguir cigarros.
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CARAJO es una interjeccion sin significado, muy generalizada en todo nivel social con

la que se expresa irritacion, contrariedad, molestia, sorpresa.

Adicionalmente, recordd que la palabra CARAJO se convirti6 en una especie de
distintivo caracteristico en los discursos del candidato y actual Presidente de la
Republica (en clara referencia a Alejandro Toledo). Asimismo, manifesté que debia
tenerse en cuenta que la frase VIVA EL PERU CARAJO que pronuncian los peruanos
cuando mas orgullosos se sienten de su nacionalidad, no puede ser considerada

ofensiva para la colectividad.

La Sala de Propiedad Intelectual (Sala) confirmé la resolucion denegatoria de primaria
instancia. En sus considerados, la Sala estim6 que: «el término CARAJO que
conforma el signo solicitado es una palabra del idioma castellano con varias
acepciones. Sin embargo, en nuestro pais no es conocida ni utilizada en su primera
acepcion. Antes bien, ademas de usarse como interjeccion, en los ultimos tiempos se
ha extendido en algunos sectores de la poblacion el uso de este término de una forma
peculiar, ya que no solo se le utiliza como una expresion de molestia o desagrado, sino
también como indicativo de algo especial o interesante. Asi, en determinados
ambientes se ha dado en llamar a algo bonito, agradable o satisfactorio como “del
carajo” y se ha difundido la frase VIVA EL PERU CARAJO, utilizada por un gran sector
de personas como una forma de expresar orgullo respecto a la nacionalidad

peruana®®.»

De forma peculiar, la Sala sefial6 que «analizado el contenido del término CARAJO
dentro de los supuestos del articulo 135 inciso p), se concluye que el signo solicitado
no es contrario a la ley, a la moral ni al orden publico, en la medida que no contraviene
alguna norma o precepto legal, ni perturba el normal desenvolvimiento de las
actividades del Estado o de los particulares, ni atenta contra los valores morales

individuales o colectivos.

136 RESOLUCION N° 1600-2001/TPI-INDECOPI del 23 de noviembre de 2001
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Sin embargo, en opinién de la Sala, el término CARAJO constituye una palabra
inapropiada y una forma grosera de expresar tanto irritacion, malestar o fastidio como
satisfaccion; razon por la cual no es empleada por lo regular como parte del habla

socialmente aceptable de la poblacién®>’.»

En pocas palabras, la marca no fue denegada por ser contraria a la moral o al orden
publico, pero si por desobedecer las buenas costumbres. A estos efectos, la Sala
sostuvo que por tratarse de un producto de consumo masivo, era razonable suponer
gue se encontraria al alcance de los nifios, y que incluso podria ser adquirido
directamente por éstos, lo cual resultaria contraproducente en su formacion y

educacion.
4.1.23 Caso ‘Del carajo’ (en letras estilizadas)
El 2004, la Sala confirmé la resolucion de primera instancia y, en consecuencia,

deneg6 el registro de la marca ‘Del carajo’ para distinguir, principalmente, produccion

de eventos musicales criollos y tradicionales peruanos.

En primera instancia, la Oficina de Signos Distintivos (la Oficina) habia considerado
gue: (i) en los ultimos tiempos, en algunos sectores de la poblacion de nuestro pais, se
habia extendido el uso del término CARAJO de una forma peculiar, ya que —ademas
de usarse como interjeccion— se le utiliza como una expresion de molestia o
desagrado y que (ii) la expresion CARAJO es una palabra inapropiada y una forma

grosera de expresar molestia, desagrado o irritacion, por lo que no es empleada por lo

7 Ibidem
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regular como parte del habla socialmente aceptable de la poblacion, y se configura

como un término que atenta contra las buenas costumbres.

Ante esto, la solicitante interpuso recurso de reconsideracion contra la decision de
primera instancia, pues, de acuerdo con ella: (i) el término CARAJO tiene varias
acepciones en el idioma castellano, tanto positivas como negativas, segun constaba de
las paginas web que acompafié como nueva prueba instrumental, (ii) dicho término era
usado en varios poemas 0 canciones vinculadas al Perq, (iii) lo anterior convirtié al
término CARAJO en toda una institucion, una palabra que puede definir toda la gama
de sentimientos humanos y todos los estados de animo, (iv) el signo solicitado
pretendia distinguir servicios relacionados con la musica peruana, por lo que no podia
ser asociado en su acepcion negativa, sino con expresiones adjetivas de &animo
superlativas que denotan agrado, bueno, de lo mejor; (v) en tal sentido, la connotacion
del signo solicitado es que el Pert y su gente son DEL CARAJO, es decir, que son de
lo mejor, lo maximo, (vi) el signo solicitado no contraviene las buenas costumbres, sino
que es utilizado como adjetivo en su connotaciéon positiva, la cual es comiunmente
utilizada por el usuario o consumidor y (viii) se encontraban registradas las marcas
‘CARAMBA’ y ‘CHOLA DE MIERCOLES’, sin que se haya considerado en esos casos

que se encontraran incursos en la mencionada causal de prohibicion de registro.

La Oficina desestimé el recurso antes mencionado, pues (i) las pruebas presentadas no
desvirtuaban los fundamentos de la resolucion impugnada, por cuanto el término
CARAJO era una palabra inapropiada y una forma grosera de expresar desagrado o
irritacion, asi como satisfaccion o alegria, de lo cual se trataba de un término que
atentaba contra las buenas costumbres, (ii) respecto a la existencia de las marcas
CARAMBA y CHOLA DE MIERCOLES, recalcé que el anélisis de registrabilidad de un
signo era una facultad discrecional de la autoridad, la cual debia analizar cada solicitud

a fin de determinar si cumplia o0 no con los requisitos para acceder al registro.

En estas circunstancias, la solicitante apel6 esta segunda decision de la Oficina, con lo

cual le correspondia a la Sala realizar el andlisis correspondiente. La Sala consintié en
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gue el término CARAJO que conformaba el signo solicitado era una «palabra del

idioma castellano con varias acepciones».

Sin embargo, sigue la Sala «en nuestro pais no es conocida ni utilizada en su primera
acepciéon. Antes bien, ademas de usarse como interjeccion, en los ultimos tiempos se
ha extendido en algunos sectores de la poblacion el uso de este término de una forma
peculiar, ya que no sélo se le utiliza como una expresién de molestia o desagrado, sino
también como indicativo de algo especial o interesante. Asi, en determinados
ambientes, se ha dado en llamar a algo bonito, agradable o satisfactorio como “del
carajo” y se ha difundido la frase VIVA EL PERU CARAJO, utilizada por un gran sector
de personas como una forma de expresar orgullo respecto a la nacionalidad

peruana».'®

Es decir, hasta este punto, la Sala no aportaba nada nuevo y, por el contrario, repetia
los considerandos de la Resolucién N° 1600-2001/TPI-INDECOPI del 23 de noviembre
de 2001, relativa al caso ‘Carajo’. Sin embargo —prosigue la Sala—, «el término
CARAJO, para un importante sector del publico, constituye una palabra inapropiada y
una forma grosera de expresar tanto irritacion, malestar o fastidio como satisfaccion,
razén por lo cual no es empleada por lo regular como parte del habla socialmente

aceptable de la poblacién.™%»

Tal parece, entonces, que, luego de tres afios, la palabra carajo mantenia su calidad de

inapropiada.

Un punto adicional de la Sala estaba relacionado a la advertencia de que entre los
servicios que se pretendia distinguir figuraban la organizacion de shows artisticos y
culturales, asi como la produccion general de discos de musica peruana, por lo cual era
«razonable suponer que éstos se pueden encontrar al alcance de los nifios, 0 que
incluso —en el caso de los discos por ellos producidos— pueden ser adquiridos

directamente por éstos. Adicionalmente, al no haberse formulado una definicién

152 RESOLUCION N° 1136-2004/TPI-INDECOPI del 30 de noviembre de 2004
15 ’
Ibidem

111

Tesis publicada con autorizacién del autor

No olvide citar esta tesis




PONTIFICIA

TESIS PUCP 32'1'-‘65,_'}2'}3“"

DEL PERU

precisa de los servicios a distinguir, éstos podrian estar también dirigidos al publico
infantil, en cuyo caso seria manifiestamente contraproducente respecto a los fines de

su formacién y educacion.***»

Para resumir, la Sala mantenia sus considerandos sobre el andlisis de moralidad a
pesar de que los signos en cuestion —‘carajo’ y ‘del carajo'— cubrian productos y
servicios que, a nuestro juicio, si justificarian una diferencia en cuanto a su

registrabilidad.

He aqui la diferencia con el caso anterior. Recordemos que el andlisis de la Sala con
respecto al caso ‘carajo’ tuvo como consecuencia que la marca fuera denegada por ser
contraria a las buenas costumbres. Pues bien, si en la situacion de ‘del carajo’ la Sala
desarrollé6 los mismos considerandos, entonces, se tenia que llegar a la misma
conclusién. Pero esto no fue asi, pues la Sala estim6 que en vista de que la marca era

contraria a las buenas costumbres, también era, por consiguiente, contraria a ley.

Lo interesante del caso fue que existié un voto en discordia del vocal Begofia Venero
Aguirre. En este voto, el vocal Veneré concluydé que: «el signo solicitado no es
contrario a la ley, a la moral ni al orden publico, en la medida que no contraviene
alguna norma o precepto legal, ni perturba el normal desenvolvimiento de las
actividades del Estado o de los particulares, ni atenta contra los valores morales

individuales o colectivos.'®'»

En cuanto a las buenas costumbres —prosigue el Vocal Venero— «si bien se tiene en
cuenta que, para un sector del publico, el término CARAJO constituye una palabra
inapropiada y una forma grosera de expresar tanto irritacion, malestar o fastidio como
satisfaccion —razo6n por la cual no es empleada por lo regular como parte del habla
socialmente aceptable de la poblacion—, se advierte que, en determinados ambientes
y para ciertos productos o servicios dirigidos exclusivamente a adultos, se hace uso de

este término. Asi, dado que, en el presente caso, no se trata de un producto de

180 1hidem
181 Ibidem
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consumo masivo —por lo que no es razonable suponer que se encontrara al alcance
de los nifios, 0 que incluso podra ser adquirido directamente por éstos— y que tampoco
se trata de servicios expresamente dirigidos al publico infantil, la denominacién DEL
CARAJO! puede ser registrada para los servicios que pretende distinguir sin que
ofenda la sensibilidad del sector pertinente del publico al que éstos van dirigidos. En
atencion a ello y con relacion a los servicios para los que se solicita el registro, el signo

solicitado tampoco contraviene las buenas costumbres.*®*»

De lo anterior podemos afirmar que, de conformidad con lo sefialado por el vocal
Venero, en vista de que los servicios no estan dirigidos a nifios, sino a cierto sector del

publico adulto, la marca no ofenderia susceptibilidades.
4.1.24 Caso ‘Del Carajo’ (1)
La misma marca que nos llevo al andlisis del apartado inmediatamente preliminar a

éste, fue solicitada, en esta ocasion, para distinguir servicios de restauracion en los

cuales se brindan espectéaculos.

Adelantamos que esta marca en este caso fue denegada otra vez. La Oficina denego
el registro sobre la base de los mismos considerandos sefialados en las secciones

anteriores. La apelacion del solicitante se dividié de la siguiente forma:

(i) La palabra CARAJO estéa recogida por el Diccionario de la Real Academia Espafiola
de la Lengua, por tanto, (a) es la propia poblacion la que por costumbre del uso ha

determinado que ‘carajo’ sea una costumbre difundida en nuestro medio, (b) si las

82|hidem
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costumbres se institucionalizan debido al difundido uso, no es posible considerar esas
costumbres contrarias a las buenas costumbres, porque resultaria ser una afirmacion
tautoldgica, (c) el hecho de que la palabra CARAJO se encontrara recogida en el
Diccionario de la Real Academia Espafiola era prueba suficiente de que no puede ser
un término contrario a las buenas costumbres, ya que para estar en él debia tratarse de
una palabra que forma parte del habla cotidiano, (d) asi, la palabra CARAJO es de uso
casi indispensable en nuestro vocabulario diario y (e) contextualizado el uso del signo
solicitado en el mundo de la jarana criolla, la frase DEL CARAJO no sélo es admitida

socialmente, sino que es de gran difusién en nuestro medio.

(ii) Sobre el caracter de la expresion ‘del carajo’: (a) La palabra CARAJO ha llegado a
tener un uso multiple y puede ser utilizada en muchos sentidos, lo cual depende del
tono, énfasis y contexto en que es mencionada y (b) antecedida por la palabra DEL
apunta hacia algo muy atractivo, agradable o entretenido que enaltece las cualidades
del objeto que califica y no como

una manera grosera de irritacion o molestia.

(i) Sobre la notoriedad del signo solicitado: (a) ‘Del carajo’ goza de un amplio
reconocimiento en el publico pertinente, por lo que se trata de una marca notoriamente
conocida, cuya notoriedad fluye del mismo mercado, (b) ademés, es una marca
renombrada, por lo que goza de una notoriedad preeminente, pues el signo es
conocido por distintos consumidores en diferentes mercados y se le atribuye una
condicion cualitativa importante, (c) la difusién de la marca en el mercado nacional ha
generado un prestigio debido a la intensidad de su uso, su amplia trayectoria nacional,
y el local donde se prestan los servicios cubiertos por la marca es sede de eventos
publicos de distinta indole (jarana criolla, conciertos, actuaciones comico-humoristicas,
etc.) y (c) en tal sentido, la Pefia del Carajo se ha convertido en un paradigma de las
pefas en el Perd, por ser una de las mas reconocidas en el medio, al punto de ser un

lugar sumamente recomendado por terceros independientes.

Por su parte, la Sala repitié los considerandos de los dos casos precedentes, pero hizo

hincapié en que: «los servicios que se pretende distinguir son servicios de restaurante
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en el cual se brindan espectaculos, por lo cual es razonable suponer que a estos
lugares concurran menores, en cuyo caso, seria manifiestamente contraproducente
respecto a los fines de su formacién y educacion [...] la Sala considera que no resulta
conveniente aceptar el registro de una marca que incluya la denominacion DEL
CARAJO para los servicios que pretende distinguir, por ser contrario a las buenas

costumbres y, por ello, también contrario a ley.*®»

En seis afos, ‘carajo’ no habia cambiado, pues le resultaba igualmente ofensiva a la
Sala. A diferencia del vocal Venero, quien al no realizar un voto en discordia, de
conformidad con su postura defendida en el caso anterior, aparentemente cambio de

opinidn y no emitio juicio con respecto a la votacion de la mayoria.

4.1.25 Caso ‘Los Jijuna’

Esta marca solicitada para distinguir servicios de educacion, actividades deportivas y
culturales, grupos, orquestas, conjuntos musicales, fue denegada tanto por la Oficina

de Signos Distintivos (ahora, Direccion de Signos Distintivos) como por la Sala.

En primera instancia, la Oficina considerd que: (i) el signo solicitado atenta contra las
buenas costumbres, toda vez que el término ‘jijuna’ constituye una expresién utilizada
en el lenguaje corriente de nuestro pais, cuyo significado es “hijo de una gran
prostituta” y (ii) si bien el término ‘jijuna’ no es un nombre técnico de un tipo de persona
ni tiene en los diccionarios de la lengua espafiola una acepcion referente a un adjetivo

especifico, su acepcion en el lenguaje corriente atenta contra las buenas costumbres.

La solicitante apelo la decision de la Oficina, sobre la base de las siguientes
proposiciones: (i) por buenas costumbres debe entenderse la conformidad de la
conducta con la moral aceptada o predominante segun el lugar y la época. Seran un
atentado contra las buenas costumbres las conductas que chocan contra la moral

social y las conductas delictivas en general. Asimismo, el uso indebido de los signos

13 RESOLUCION N° 2133-2007/TPI-INDECOPI del 25 de octubre de 2007.
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sagrados de cualquier religion o la simple apropiacion de éstos en exclusiva, (ii) el
signo solicitado es una expresion compuesta por las silabas iniciales de tres nombres
que se escogieron al azar: Jimena, Juliana y Nancy. Por lo tanto, no se referia al
concepto al que aludia la Oficina, mas aun cuando no es un adjetivo especifico que
figure en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espafiola y (iii) la autoridad a
consultar era la Real Academia de la Lengua Espafiola, la cual no registra el nombre
JIJUNA.

La Sala, a su turno, resolvi6 que: «si bien el término JIJUNA no figura en los
diccionarios de la lengua castellana, en el Pera tiene un significado especifico [jijuna

(sustantivo com(n): expresion insultante: Hijo de puta]'®».

Asimismo, la Sala fijo que algunos servicios que buscaba proteger la marca —servicios
de educacioén, formacion, esparcimiento actividades deportivas y culturales, grupos y
conjuntos musicales— estaban al alcance y otros dirigidos al publico infantil, en cuyo
caso seria manifiestamente contraproducente respecto a los fines de su formacion y

educacion.

En consecuencia, la Sala indic6 que la marca solicitada era contraria a las buenas

costumbres y, por ende, a la ley.

Como consideracion final, la Sala se refirid a la alegacion de la apelante en el sentido
de que la palabra “jijuna” no se encontraba definido en el Diccionario de la Real
Academia de la Lengua Espafiola:

«Respecto a lo manifestado por la apelante —en el sentido de que por el hecho que la
palabra JIJUNA no se encuentre recogida en el Diccionario de la Real Academia
Espafola no atenta contra las buenas costumbres— cabe sefalar que, en el presente

caso, ello resulta irrelevante al haberse acreditado que en nuestro pais dicha expresiéon

164 Resolucion N° 2132-2007/TPI-INDECOPI del 25 de octubre de 2007
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constituye una palabra inapropiada y grosera, razén por la cual no forma parte del

habla socialmente aceptable de la poblacion®.»

La Sala confi6, pues, en la definicién de la palabra ‘jijuna’ recogida en el Vocabulario de

Peruanismos de Miguel Angel Ugarte Chamorro de 1997.
4.1.26 Caso ‘Marijuana’

La marca que perseguia proteger articulos para fumadores como: filtros para cigarrillos,
boquillas para cigarrillos (no de metal), papel para cigarrillos en libritos, boquillas con
filtro, tabaco, latas para tabaco, estuches para cigarrillos (Que no sean de metal
precioso), ceniceros comerciales (que no sean de metal precioso), encendedores para
fumadores, cerillas, cigarrillos y kretek (mezcla de tabaco con clavo de olor), también

fue denegada por la Oficina de Signos Distintivos y la Sala de Propiedad Intelectual.

La Oficina estimé que MARIJUANA resultaba grafica y fonéticamente muy similar a la
denominacién MARIHUANA o MARIGUANA, por lo que los consumidores asociarian al
signo solicitado con el significado de la palabra MARIHUANA, esto es, una droga
perjudicial cuyo consumo es reprimido socialmente, con lo que se vulneraria de esa

manera las buenas costumbres imperantes en la normal convivencia de la sociedad.

La solicitante apeld la decision de primera instancia mediante las siguientes
alegaciones: (i) la denominacion MARIJUANA constituia la union de dos nombres
femeninos (Maria y Juana) que no son contrarios a ley, a la moral, al orden publico o a
las buenas costumbres, (ii) si bien la denominacién MARIHUANA resulta ser una planta

nociva, a su vez también resulta ser una planta terapéutica y medicinal, por lo que el

185 |Ibidem
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consumidor de los productos correspondientes no apreciara dicha denominacion como
ofensiva y (iii) existen diversas marcas registradas en distintas clases que
contravendrian el orden publico y las buenas costumbres, tales como: HUEVOMANIA,
FIGURA DE TRES HOJAS DE COCA, entre otras.

La Sala resolvio finalmente que: «el término MARIJUANA que conforma el signo
solicitado, sumado al hecho que se presenta en su conformacion la figura de la hoja de
marihuana, sera entendida como MARIGUANA o MARIHUANA, que, sugiere la idea de
un “cafiamo indico, cuyas hojas, fumadas como tabaco, producen trastornos fisicos y
mentales. Asi, para un importante sector del publico, constituye una droga ilicita que
consiste en una mezcla gris verdosa de flores, tallos, semillas y hojas secas y picadas
de la planta de cdfiamo que generalmente se fuma en forma de cigarrillo (porros,
canutos, churros o "joints" o "nail" en inglés), o en pipa ("bong"). Ademas se fuma en
forma de "blunts”, que son puros o cigarros a los que se les saca el tabaco y se

rellenan con marihuana®®.»

La Sala estim6 que, tal como lo establece la Organizacion Cedro, «el problema de las
drogas tiene multiples dimensiones. Esta ligado estrechamente a la calidad de vida, a
la gobernabilidad, a la salud publica y social de la nacion. Tiene una obvia relacion con
la sostenibilidad de los pueblos y con su ecologia. Distorsiona la economia de un pais
y perturba el habitat produciendo violencia. Atenta contra la propia familia y produce
dolor en la misma, atacando, cada vez mas, a edades mas tempranas, por lo que dicha

denominacién atenta contra la moral, al orden publico y a las buenas costumbres.*®"»
De lo anterior, podemos extraer que la Sala identificaba la marihuana con la
drogadiccion y, por este hecho, sostuvo que dicho término no solo era contrario a las

buenas costumbres, sino también a la moral y al orden publico.

4.1.27 Caso ‘pezweodn’ y disefio

186 Resolucion N° 3197-2008/TPI-INDECOPI del 18 de diciembre de 2008
187 |pidem
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Este es el caso mas mediatico y el que mayor revuelo generé pues las denegatorias de
esta marca no gozaron de la popularidad de la mayoria que, supuestamente, iba a

adherirse a tales denegatorias.

Esta marca su solicitada para distinguir prendas de vestir, calzado y sombrereria.

%Q‘LN eon

En su primera resolucion, la Direccion de Signos Distintivos (la Direccion) denegé el
registro de la marca solicitada pues: (i) el término PEZ hace referencia a un vertebrado
acuatico de respiracion branquial y el término WEON hace referencia en el lenguaje
coloquial a una expresidon con acepciones diversas (perezoso, idiota, animoso,
valiente), (ii) en el Peru se ha extendido el uso de ese término, en algunos sectores de
la poblacion, como palabra inapropiada y grosera, motivo por el cual no es empleada
como parte del “habla socialmente aceptable”, (iii) la denominacién es acompafiada por
una figura en la que se advertiria una figura que representaria a los genitales
masculinos, con lo que se afianza la idea de lo que el consumidor entenderia con el
término WEON, (iv) de esta forma, considerado el signo en conjunto, la denominacion
sera entendida como referente a la palabra “huevén” sin que los elementos restantes

desvirtien tales consideraciones.

Ulteriormente, los solicitantes interpusieron recurso de reconsideracién sobre la base
de los siguientes alegatos: (i) como parte de sus actividades profesionales crearon el
persona ‘EL PEZWEON’, que surgié de la representacion grafica de una muletilla
empleada en el argot juvenil, protagonista de la historieta publicada en Facebook, en el
cual tenian diversos seguidores, (ii) la acogida del personaje en cuestion llevé a sus
creadores a estamparlo en diversos elementos de mercadotecnia y, principalmente, en
la publicacion de un libro titulado ‘Las Aventuras del Pezweon’, que estuvo en los
primeros lugares en los volimenes de ventas (i) asimismo han intervenido en

diferentes congresos, conferencias, entrevistas y han sido convocados para apoyar
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causas benéficas, (iv) son titulares de los derechos de autor del personaje ‘El
PEZWEON’, (v) la resolucion de la Direccion resultaba arbitraria, pues no especificaba
en qué supuesto de la prohibicién del literal p) del articulo 135 se subsumia el signo
solicitado (orden publico, moral, buenas costumbres, ley) y no especificaba de qué
manera la marca era ofensiva, (vi) la Direcciébn no ha aplicado el mismo criterio para

marcas que se encuentran registradas en nuestro pais, tales como:

- ‘CEBICHERIA EL PEZON: {TE HACEMOS COSITAS RICAS!

{Te hacemmas cositas ricas!

- ‘'HOOTERS’ (clara referencia a las glandulas mamarias femeninas)

- ‘SQUIRT’ (menciodn a la eyaculacién femenina)

En su segunda resolucion la Direccion declar6 infundado el recurso de reconsideracion
interpuesto por los solicitantes, pues: (i) si bien no se sefialé en la primera resolucion
gue el signo solicitado era contrario a las buenas costumbres, de su estructura se
inferia esto Ultimo, en vista de que se establecid que era una palabra inapropiada y una
forma grosera de referirse a las personas, (i) consideraba que era una conducta
exigible y exigida en la normal convivencia de las personas honestas el tratarse con
respeto mutuo, (iii) el hecho de que la marca sea aceptada por cierto sector al cual va

dirigida no determina que exista otro sector mayoritario cuya susceptibilidad seria
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herida en caso la marca accediera a registro, con lo cual no se probaba el hecho de

gue la marca ‘no es contraria a las buenas costumbres’.

Posteriormente, los solicitantes interpusieron recurso de apelacion, de conformidad con
lo siguiente: (i) pidieron la nulidad de la primera resolucion de la Direccion, en vista de
gue no estaba debidamente motivada al no haberse indicado en ella en cual de los
supuestos se ubicaba el signo solicitado, (ii) la Direccion les traslad6 indebidamente la
carga de la prueba en asunto que ni la Direccion tenia claro, (iii) el analisis de las
clausulas de moralidad es asunto meramente subjetivo que lleva a conclusiones

contradictorias.

La Sala: (i) desestim6 el pedido de nulidad, pues de la primera resolucion de la
Direccion se inferia claramente que el signo era contrario a las buenas costumbres, (ii)
aceptd la limitacion de productos cubiertos por la marca que, entonces, serian:
‘prendas de vestir, calzado y sombrereria, especialmente dirigidos a un segmento
juvenil de la poblacion’, (iii) sostuvo que no desconocia que la denominacion “PEZ
WEON?” hace referencia a la frase “Pues, huevon” utilizada en forma coloquial por un
gran numero de personas en nuestro pais, generalmente joven, y (iv) resultaba
complejo determinar con precision qué tipo de signos pueden resultar contrarios a las
buenas costumbres, debido sobre todo a que en nuestro pais existe una diversidad
cultural y religiosa que posee diversas tradiciones y costumbres que no siempre son

compatibles una con la otra en el mismo medio.

La Sala hizo una diferencia entre un signo contrario a las buenas costumbres con otro
signo de mal gusto en el entendido de que lo que para algunas personas puede ser de
mal gusto para otras puede no serlo. Asimismo, la Sala destaco que en la misma clase
internacional donde se encontraban los productos distinguidos por la marca solicitada,
fueron admitidos a registro los siguientes signos:

- LOCA COMO TU MADRE, vigente hasta el 14 de diciembre de 2017.
- HUERTA PERDIDA y logotipo, vigente hasta el 10 de julio de 2006.
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- QFU QIX FUCK, vigente hasta el 6 de marzo de 2016.

r74

QIXFUCK

Ahora bien, la Sala mencion6 que, en relacion con las marcas recientemente listadas,
para ciertas personas podrian resultar signos de mal gusto por algunas de sus
denominaciones o elementos figurativos, pero ello no implicaba necesariamente que

sean signos contrarios a las buenas costumbres ni le correspondia evaluar dicha

circunstancia.
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En palabras de la Sala: «si bien la palabra “huevon” por si sola constituye un insulto,
también con el paso del tiempo ha pasado a formar parte del lenguaje coloquial, sobre
todo por parte del publico juvenil-adulto (mayoritariamente masculino), para referirse de
manera amistosa a las personas mas allegadas pero recurriendo para ello a la

abreviacion de dicha palabra a términos como “huon”, “won”, “weon” y “on”, e incluso

“‘wona”, “weona” y “ona” para referirse a una persona de sexo femenino.

En efecto, se advierte en el trato diario de un sector de dicho publico que para referirse
a una persona allegada utilizan las abreviaciones antes referidas, a diferencia de
cuando se pretende utilizar para proferir un insulto, en cuyo caso se utiliza la palabra

“huevén” completa.

En tal sentido, esta Sala considera que la palabra “huevon” y sus derivaciones o
abreviaciones, dependiendo del contexto en que es utilizada, puede constituir tanto un

insulto como una forma de referirse a una persona en tono amistoso o bromista*®®».

De lo que precede, la Sala toma en cuenta solo la connotacion coloquial de la palabra
‘huevon’ y admite a registro la marca solicitante, pues no afecta la sensibilidad de la
mayoria y, ademas, ella esta destinada a proteger productos dirigidos a un publico

juvenil, pues debe prevalecer la tolerancia.

Luego de haber repasado la aplicacion de las clausulas de moralidad en materia de
marcas, tanto en ambitos extranjeros como en nuestro pais, es momento de

contemplar tal aplicacion en materia publicitaria.

5. Criticas a los parametros generales de la aplicacion jurisprudencial de las clausulas
de moralidad en el Derecho Marcario.

168 Resolucion N° 0436-2011/TPI-INDECOPI del 23 de febrero de 2011
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e Caso Queen Mary: «La marca contraviene el sentido de propiedad del publico

consumidor».

Este pardmetro legal extiende, evidentemente, el concepto de la moral hacia
cuestiones estéticas. En realidad el limite entre lo que se entiende como ético y lo que

se considera estético es inexplorable en el campo valorativo.

Ello, a diferencia del campo descriptivo o positivo en el que ya se conoce que el mal o
el buen gusto se adhieren temas estéticos y cualquier vulneracion al sentido de
“propiedad” (buen gusto) de las personas requiere de un menor nivel de afectacion en
relacion con las cuestiones de la ética, en la que se pensaria que la afectacion deberia

ser de mayo grado.

No obstante, en el caso de la marca ‘Queen Mary’, la autoridad, al mencionar “el
sentido de propiedad”, no llevo el debate al campo ético, sino al estético, lo cual es
clara evidencia de que la vaguedad de las clausulas de moralidad podria llevar a
decisiones restrictivas que no se condicen con la ratio legis exclusivamente de tinte

ético inmanente a dichas clausulas.

e Caso Madonna: «comercializar el nombre o la imagen de la Virgen Maria como
una marca no es una clara muestra de propiedad, y creemos que Su uso como
distintivo de vinos seria chocante hacia el sentido de propiedad de todos
aquellos que no consumen vino e incluso para muchos de sus consumidores,
por tanto, el uso de la palabra Madonna seria escandaloso y su registro

prohibido de acuerdo a ley.»
En este caso, como en el anterior, se realiza un examen mas estético que ético, lo cual

ya ha sido motivo de cuestionamiento, pues equipara lo inapropiado con lo

escandaloso:
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1. Que causa o tiende a causar escandalo..., chocante al sentido de la verdad,
decencia o propiedad; vergonzoso; ofensivo; de mala fama.
2. Que ofende la consciencia o sentimientos morales; que genera reprobacion; que

convoca la condena

Asimismo, més alla de que en la decisibn comentada se puedan realizar observaciones
de caracter probatorio, la autoridad reconocié que, si bien existia un grupo al cual la
marca le podria resultar inapropiada, existia otro al cual la marca le podria resultar
indiferente. Sin embargo, la autoridad nunca realizd6 un andlisis del porqué debia

preferir al grupo al cual la marca le podria resultar inapropiada.

Hubiera resultado interesante estudiar los considerandos sobre la predileccion de la
autoridad por un grupo en lugar de otro. De hecho, la decisidon también carecia de la
determinaciéon factica de la afectacion en el sentido de propiedad del publico
consumidor. Con todo ello, la autoridad no emiti6 mas que un juicio hipotético de lo

que podria resultar inapropiado para cierto grupo.

Un cuestionamiento adicional fue estructurado por el Juez Jackson en el caso que se
comenta. Recuérdese, pues, que el Juez Jackson habia mencionado que si la marca
resultare escandalosa para el publico consumidor, seria el mismo mercado el que la

castigaria mediante una demanda baja.

Esta observacion, antes bien, es tan especulativa como el hecho de sostener que la

marca resultaria ofensiva para cierto grupo.

Al margen de lo anterior, el juez Jackson criticé que la marca si haya sido registrada
para cubrir otros bienes, pero que haya sido rechazada para proteger “vinos”. En ese
entonces, la comercializacién del vino se habia declarado licita de manera reciente.
Existe un sesgo, pues, por parte de la autoridad, al tener frente a si determinados
productos como los vinos al momento de emitir una resolucion y valorarlos de forma

restrictiva.
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Sirva este caso, entonces, para notar como, algunas veces, lo ilicito se confunde con lo

inmoral.

e Caso ‘bubby trap’: «vulgar, tal como esta definido, significa, entre otras cosas,
carente de gusto, poco delicado, moralmente crudo y puede, desde nuestra

perspectiva, ser entendido por el aspecto escandaloso de la marca».

Notese que, en esta decision, la autoridad s6lo tomé en consideracion el significado
“ofensivo” de la marca, a pesar de que la palabra “bubby” también significaba nifio
pequefio. La gran errata en esta decision fue presumir que el publico consideraria que

la marca iba a ser tomada por el publico general in malam partem.

En esta presuncion, la autoridad peca dos veces. Peca, por primera vez, al
contextualizar negativamente una marca que no tenia mayores elementos de
referencia. Como se conoce, el contexto es importante para interpretar el significado
de las palabras, pero lo que no deberia hacer la autoridad es crear ficticiamente un
contexto “escandaloso” en el que la marca, supuestamente, seria empleada. Peca, por
segunda vez, al sélo tomar un significado de la marca y no confrontar facticamente el
porqué el publico destinatario tomaria efectivamente el significado de la palabra en su

sentido ofensivo.

Adicionalmente, cabe recalcar que la definicion de un diccionario deberia ser una
herramienta meramente referencial y no decisiva, no solo porque un diccionario no esta
exento de errores, sino también porque, en la mayoria de casos, los diccionarios no
estan actualizados y no son exhaustivos en cuanto a los usos y costumbres del uso de

la lengua.

e Caso ‘Week-end sex’: «la cuestion referida a si los contenidos de la revista
podrian ser de naturaleza pornografica, no es un asunto que debe ser decidido
por este Tribunal. Si tal fuera el criterio, muchas revistas conocidas que tienen

titulos inofensivos o arbitrarios, no podrian haber registrado su marcax».
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Este parametro legal contradice aquel que fue establecido en el caso ‘Madonna’ en el
sentido de que la marca debia analizarse en relaciobn con el producto o servicio
protegido por ella. Debe recalcarse que, de acuerdo con la ratio legis, el andlisis de la
moralidad de las marcas deberia realizarse con prescindencia de los productos o
servicios cubiertos. De lo contrario, la autoridad estaria reconociendo, de por si, que
ciertos productos o servicios tienen una carga valorativa —positiva 0 negativa—

preconcebida, lo cual no sélo resulta un despropésito, sino también una arbitrariedad.

Debe aclararse, a mayor abundamiento, que el analisis de los productos o servicios si
puede ser util cuando la marca ya haya sido comercializada en el mercado previamente
a la solicitud de su registro, pues aqui ya entran a tallar datos facticos y comprobables

sobre las reacciones de los consumidores y no meras hipétesis.

e Caso ‘alargador de pene’: «avocandonos estrictamente al analisis de los bienes
cubiertos por la marca, habida cuenta de que no se ha objetado la legalidad de
la venta de tales bienes, lo cual deberia ser regulado por el Congreso, no hay
lugar a que este aspecto juegue un rol importante, de forma expresa o
implicitamente, en la determinacién de registrabilidad del signo.»

La TTAB menciona, de manera interesante, la importancia de los productos o servicios
protegidos por la marca en el analisis de las clausulas de moralidad. Asi, la autoridad
destaca, entre lineas, que cuando la legalidad de ellos no haya sido cuestionada, dicho

asunto no es importante en la determinacion de registrabilidad de un signo.

A la inversa, si los productos o servicios son considerados ilegales, entonces, su
andlisis si juega un rol importante en la registrabilidad de la marca. Otra vez, se hace

manifiesta la conexién entre lo ilegal y lo inmoral.

Tal criterio de conexion es peligroso, pues hoy en dia nadie discute la legalidad de la
comercializacion de vino y, mas aun, su consumo ha llegado a ser sinbnimo de
refinamiento y buen gusto. Pero esto era impensable hace setenta afios.
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De toda suerte, la incuria de la TTAB se hace mucho mas grave si tenia, ya como
antecedente, el caso ‘Madonna’, el cual demostraba que su criterio relativo a la
ilegalidad de los productos o servicios no tenia fundamento.

e Caso ‘Embracing nudes’: «[...] bajo cualquier parametro, incluyendo la moral
contemporanea de lo que se ha considerado repetitivamente como una sociedad
permisiva, pero no en sumo grado, la marca, comprendida por una fotografia,
para distinguir bienes o servicios, resulta ofensiva a la propiedad y a la
moralidad, reta el sentido de la decencia y es chocante para el sentido moral de

los miembros de la comunidad, cuyas sensibilidades son protegidas por ley».

Nuevamente, la autoridad realza que debe proteger a aquellos miembros de la
comunidad que son mas sensibles y declara su preferencia por aquellos en detrimento
de otros miembros la comunidad que no se sentirian ofendidos por la marca. La
autoridad no explica el porqué. Es como si implicitamente reconociera mayor valor a
aquel grupo que si es sensible en cuestiones de sexualidad frente a otro grupo que

tiene practicas mas diversas en ese tema. Nunca se sabra como y por qué.

Recuérdese que hubo, en este caso, un voto disidente del Juez Rich. Este cuestionaba
el hecho de que se protegiera a un ‘sector sustancial del publico general’ imaginario.
En efecto, sorprende que el voto en mayoria no haya sostenido facticamente su

aseveracion de como esta compuesto ese ‘sector sustancial del publico general'.

Déjese constancia del tremendo desliz de la TTAB que repitid, sin realizar el menor

analisis, un criterio inadecuado, por decir lo menos.
e Caso ‘bullshit’: «[...] claramente, es la connotacion profana del término per se y

no un significado particular del término en relacion con los bienes de esta

naturaleza (bolsas de mano y accesorios personales) la que ha llevado a este
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Tribunal a concluir que el término seria percibido por una mayoria sustancial del

publico como profano y, por tanto, como escandaloso».

La TTAB fij6 el criterio referente a que existian marcas inmorales per se. Es decir, lo
inmoral, lo chocante, lo escandaloso son inmanentes a las marcas. No basta
desarrollar mayor analisis para explicar el por qué las marcas per se inmorales tienen

éste caracter.

Grave error de la TTAB. Sila marca que se analizé en este caso era inmoral per se, no
se entiende por qué los diccionarios la definian como: «usualmente vulgar», y no
«vulgar» a secas. Asimismo, la TTAB desconocio el hecho de que el significado de las
palabras cambia con el paso de los afios. Finalmente, la TTAB no demostrd

facticamente cdmo la marca era considerada sustancial por el publico general.

e Caso ‘big pecker’: «[...] habida cuenta de la escasez de la evidencia relativa a la
percepcion de “pecker” que tiene el publico como un término referente al pene, y
dado que el disefio de la cabeza del ave refuerza el significado mas
convencional de dicho término, creemos que la marca no ofende la moralidad ni
resulta escandalosa, y, por tanto, revertimos la denegatoria de registro de

primera instancia».

Mas que un criterio, lo anterior es una critica de la TTAB. En efecto, la TTAB reflexiona
gue si no existen pruebas que indiquen que el publico general considera el significado
vulgar de una marca en lugar de su significado mas convencional, entonces debe

permitirse el registro de la marca.

De hecho, la TTAB se aleja del caso ‘bubby trap’ y entiende que no debe interpretarse
gue el uso de la marca por parte de la solicitante sea in malam partem. Decision
acertada. No deberia colocarse a la marca en un contexto vulgar que no esta expreso
en su conformacién, y con mayor razon cuando la marca estad compuesta de elementos

adicionales que crean un contexto no vulgar.
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e Caso ‘moonies’: «[...] Habida cuenta de que tales lineamientos son vagos y su
aplicacion sumamente subjetiva, nos inclinamos a resolver esta cuestion dudosa
a favor de la solicitante y ordenar la publicacion de la marca a sabiendas de que
si un grupo considera que la marca es escandalosa u ofensiva, podra presentar

oposicion y mayores actuados podran ser evaluados.»

La TTAB establecid, pues, que en vista de que los lineamientos de la aplicacion de las
clausulas de moralidad son vagos, el andlisis de registrabilidad debe ser menos

riguroso y a favor de la solicitante.

Lamentablemente, la TTAB no fundamentd este criterio, lo cual habria resultado muy
fructifero en cuanto al tema de que se trata. Si un tema resulta tan abierto, debi6
explicarse por qué el analisis debia realizarse a favor de la solicitante y no en contra de

ella.

e Caso ‘old glory condom. Corp.”: «[...] el que la marca de la solicitante podria
generar ofensa debe ser juzgado no mediante el aislamiento de dicha marca,

sino dentro del contexto completo del uso de la marca».

Este criterio resulta acertado. Si la marca ya ha sido comercializada y ha tenido
aceptacion por parte del publico, entonces, el analisis no deberia Unicamente realizarse
sobre la estructura de la marca sino en la forma en que ha venido siendo
comercializada. Lo comun en estos casos es que la marca ha sido aceptada por cierto

sector del publico general.

En estas circunstancias, se podra comprobar con mayor facilidad la connotacion que

tiene el mercado en el mercado.

e Caso ‘Black tail': «<La marca BLACK TAIL implica esencialmente, en términos
vulgares, la idea de mujeres afro-americanas como objetos sexuales. Esta

indirecta es una afrenta hacia un sector sustancial del publico general. Aunque
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creemos que las mujeres en general y que las mujeres afro-americanas en
particular estarian especialmente ofendidas por la marca, en nuestra opinion,

terceros, incluido un nimero sustancial de hombres, también se ofenderian

[...]».

Lo antedicho significO una contradiccidon con el caso anterior y un retorno al caso
‘Madonna’. La autoridad ignor6 el hecho de que la marca ya habia sido puesta en el
mercado y que la comercializacién del producto protegido por ella podria ser un
elemento de juicio en relacion a la respuesta del publico sobre las caracteristicas de la

marca.

La marca ya se ubicaba dentro de un contexto y la autoridad se encargdé de

descontextualizarla.

e Caso ‘dick heads’: «[...] Nos parece que, en este tipo de denegatorias por
cuestiones morales, la cantidad de prueba requerida para fundamentar el
rechazo depende de la naturaleza de la marca, pues se necesitara menor

evidencia en los casos que implican marcas “atroces”. »

Clara contradiccion a lo establecido en el caso ‘moonies’ y en el caso ‘old glory condom
corp.. No solo el andlisis de las clausulas de moralidad se torné restrictivo, sino
también la autoridad no quiso tomar en cuenta el hecho de que la marca ya habia sido
comercializada con éxito.

El caso ‘dick heads’ implicé un criterio cefiido y descontextualizado.

Hasta el caso ‘dick heads’ precitado se han desarrollados los criterios mas importantes
en el examen de las clausulas de moralidad. Luego de ello, se ha verificado una

seguidilla de repeticiones en los juicios de las diferentes autoridades.

Lo que se ha suscitado posteriormente al caso ‘dick heads’ en Europa y en nuestro
pais ha sido una reiteracion de los criterios sefialados. Ora mediante un analisis

restrictivo, ora a través de un examen permisivo. La tendencia, sin embargo apunta a
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gue las clausulas de moralidad se analicen a manera de restriccion, salvo casos
excepcionales (véase lo que establecid el Tribunal de Propiedad Intelectual en el caso

‘Pezwedn’).

Los criterios fijados por las diferentes autoridades en el andlisis de las clausulas de
moralidad ensefia que, en todo caso, no bastaria entender la norma —y esto por utilizar
una frase— para aplicarla, pues, sera necesario estudiar si una marca dada afecta, en

la realidad, a un grupo de personas.

Las resoluciones de la autoridad al respecto siempre seran débiles si no existe un
componente factico en sus considerandos. EIl andlisis de las clausulas de moralidad
seria un tema estrictamente factico y no de interpretacion normativa. Este es el gran
descuido de casi el 100 por ciento de las autoridades que han tenido la oportunidad de
resolver en torno a las clausulas de moralidad. Ellas han confundido lo que se asemeja

a una cuestion factica con una de interpretacion juridica.

Sin sustentacion factica —encuestas, analisis del contexto en que se comercializa la

marca— cualquier criterio fijado para la autoridad resulta deleznable.

En consecuencia, ninguno de los criterios fijados por las distintas autoridades se
acerca, en lo mas minimo, a identificar la problematica del analisis de las clausulas de

moralidad.

6. Tratamiento jurisprudencial mundial de las clausulas de moralidad en el Derecho de
la Publicidad

6.1 Una anécdota del pollo frito

Hace un par de meses, la cantante afroamericana de R&B Mary J. Blige participé en un
comercial de Burger King, en el cual una cliente se acercaba al mostrador para

preguntar qué ingredientes tenia el nuevo enrollado de pollo. El administrador del local
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le pide a Mary que conteste la pregunta del cliente y ella lo hace, pero mediante una

pegajosa cancion en la que va describiendo los ingredientes*®®

¢, Qué relacidn tiene esto ultimo la presente tesis? Pues, debe saber el lector que en la
época de la segregacion racial en los Estados Unidos, es decir durante las famosas
leyes de Jim Crow, a los afroamericanos no se les permitia el ingreso a algunos
establecimientos publicos. Luego, esta situacion fue cambiando paulatinamente, por

supuesto.

Pero lo que resulta importante es que hubo una época en la que los afroamericanos no
debian ingresar a los restaurantes. Por este motivo, los afroamericanos que trabajaban
para blancos tenian que llevar su propia comida. El alimento que mas estaba a su
alcance y el que perecia en mayor tiempo era el pollo frito. He aqui la relaciéon que se
da entre afroamericanos y el pollo frito que, para cierto sector de ellos, todavia tiene

connotaciones racistas.

Poco después de que se hubo lanzado el comercial antes descrito, algunos grupos que
luchan por los derechos de los afro-americanos formularon sus respectivas quejas ante
la FCC'"®. Argumentaron que el hecho de que una cantante negra promoviera un pollo
frito era bufonada. Burger King hizo uso de su control de dafios vy retir6 el comercial

antes de que se emitiera cualquier decision de la reguladora.
6.2 EI KFCy el Call Center

En el Reino Unido, la ASA publicé una lista de los comerciales que fueron objeto de

mas denuncias en toda la historia de dicha institucion. EI primer lugar lo obtuvo un

169 El comercial puede ser visto
en http://www.youtube.com/watch?feature=player embedded&v=PMI29AN0OS98

Los detalles del retiro del comercial analizado se encuentran en:
http://www.torontosun.com/2012/06/28/mary-j-blige-sorry-for-offensive-burger-king-ad

133

Tesis publicada con autorizacién del autor

No olvide citar esta tesis



http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PMI29AnOS98�
http://www.torontosun.com/2012/06/28/mary-j-blige-sorry-for-offensive-burger-king-ad�

PONTIFICIA

TESIS PUCP gz_ur\éeaggno

DEL PERU

comercial que promocionaba una ensalada del KFC'"™, pues recibié 1, 671 quejas por

parte de los consumidores.

Dicho comercial mostraba a tres trabajadoras de un Call Center, que cantaban con la
boca llena'. El motivo de las denuncias era que el comercial podria incentivar malos
habitos en los nifios —como el hablar con la boca llena—, lo cual fue desestimado por

la ASA, que establecié que el comercial no socavaria la autoridad de los padres.
6.3 Un Volkswagen se vende solo

Este afio Volkswagen Canada tuvo que retirar un comercial en el cual un sefior muy
preocupado estaba transportando a su esposa embarazada quien se estaba quejando
de los primeros sintomas de un trabajo de parto. Llegan a la puerta de emergencia del
hospital, y el encargado de seguridad se queda sorprendido por la belleza del automovil
y deja a un lado a la mujer embarazada. Tanto fue asi que entablé una conversacion
con el esposo sobre las caracteristicas del Wolkswagen y al final, tanto el guardian

como el esposo se olvidan por completo de la emergencia®’®.
Thomas Tetzlaff, vocero de Volkswagen Canada, declaré que habian decidido retirar el
comercial, pues habia recibido algunas quejas de los consumidores quienes

establecian que el anuncio mostraba indiferencia al dolor de una mujer*".

La autoridad canadiense nunca intervino, pues, paradojicamente, todas las quejas

fueron realizadas por el publico a la empresa directamente.

6.4 El KFC y el cricket

1 véase: http://www.digitalspy.co.uk/media/news/a384419/kfc-television-advert-named-most-offensive-

of-all-time.html
Y/ —

El comercial de KFC esta disponible en:
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=28Enrrh9XOA&NR=1
173 Este comercial puede ser visualizado en:

http://www.youtube.com/watch?feature=player embedded&v=Xem26kNukUM
4 http://ca.autos.yahoo.com/p/2353/volkswagen-canada-pulls-ad-featuring-pregnant-woman-over-

complaints
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En Australia, KFC tuvo que retirar un comercial en el que un joven australiano de tez
blanca estaba en una tribuna viendo un partido de cricket. El problema era que se
encontraba rodeado de fanaticos, de tez obscura, quienes daban vivas al equipo
contrario de forma escandalosa. El joven, entonces, hace una pregunta al televidente:
¢necesitan un consejo cuando estén en medio de una situacion incomoda? Luego
saca un barrilete de KFC y lo comparte con los hinchas contrarios, quienes, empiezan a
comer y, por obvias razones, dejan de dar vivas a su equipo. El muchacho se dirige a

la camara y finaliza: jdemasiado facil*"!

Por un tema de control de dafios, KFC Australia tuvo que eliminar el comercial a través
del siguiente comunicado: «KFC Australia esta retirando el anuncio publicitario que se
ha lanzado con los demas spots publicitario como parte de la campafa de cricket
australiano. Nos disculpamos por cualquiera malinterpretacion que hayamos podido

generar, pues esa no fue la intencién de la campafia®’®».
6.5 Campafa publicitaria “Unhate” — Benetton

La fundacién “Unhate” de la empresa Benetton, lanz6 una campafa publicitaria cuyo
mensaje era simplemente «no odies», en la que muestra a diversos lideres mundiales
dandose un beso en la boca. Por ejemplo, tenemos a Obama y Chéavez, Sarkozy y
Merkel e inclusive el Papa con un iman irani. Por supuesto, las imagenes no eran

reales, pero causaron gran polémica a nivel mundial.

De todas las imagenes, la que causé mayor revuelo fue la de Benedicto XVI besando a

Mohammed Ahmed al-Tayeb, jeque de la mezquita al-Azhar en el Cairo.

Hubo tension entre los dos lideres religiosos cuando en enero de 2011, Egipto recordd

a su embajador en la Santa Sede que ésta estaba interfiriendo en sus asuntos internos,

7 E| comercial puede apreciarse en:
http://www.youtube.com/watch?feature=player embedded&v=FftZt-Dw hQ
178" véase: http://www.huffingtonpost.com/2010/01/05/kfcs-racist-ad-australian_n_412002.html
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pues el Papa habia criticado a su gobierno por no haber protegido a las minorias

cristianas en Egipto.

A pocas horas del lanzamiento de la campafa, el Vaticano amenazé a Benetton con
iniciar acciones legales en caso no retirara la imagen cuestionada. El padre Federico

Lombardi, secretario de prensa del Vaticano, dijo:

«No podemos mas que expresar una protesta decidida frente al uso totalmente
inaceptable de una imagen manipulada del Santo Padre, como parte de una campafna
publicitaria que tiene fines comerciales. Es una grave falta de respeto hacia el Papa,
una afrenta a los sentimientos de la fe y una evidente muestra de como, en el campo
de la publicidad, las reglas mas elementales del respeto hacia los demas pueden ser
infringidas con el objeto de atraer atencidbn mediante la provocacién. El Secretario de
Estado ha autorizado a sus abogados a iniciar acciones en lItalia y en otros lugares,
para prevenir la circulacién, a través de los medios publicitarios y de otras formas, de
un fotomontaje empleado en una campafa publicitaria de Benetton, en la que el Santo
Padre aparece de una forma que consideramos es dafiina, no sélo a la dignidad del

Papa y de la Iglesia Catdlica, sino también a la sensibilidad de los creyentes’’».

1" Revisar: http://www.guardian.co.uk/world/2011/nov/17/benetton-pope-kissing-ads
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Como consecuencia, la empresa tuvo que retirar esa imagen de su campafia

publicitaria.

6.6 Radio Planetay los Teletubbies

El 2005, la Comisién de la Represion contra la Competencia Desleal (La Comision)
sanciond a Corporacion Radial del Perd S.A.C y a Pragma de Publicidad S.A.C., por
haber emitido un anuncio publicitario*’®, que fue descrito por la Comisién de esta

forma:

«El anuncio se inicia mostrando a tres (3) mufiecos de colores:anaranjado, verde y
rosa, quienes saludan a la cAmara para luego jugar y correr en una locacion que simula
un campo.

A continuacion, el anuncio presenta a un hombre de camiseta roja que, violentamente,
se abalanza encima del mufieco de color anaranjado y lo hace caer aparatosamente al

suelo.

Inmediatamente, el anuncio continla mostrando al mufieco de color rosa escondido
detras de un poste. Luego, el referido mufieco corre atemorizado intentando escapar
del hombre de camiseta roja que, de pronto, aparece en la escena y violentamente se
le abalanza, haciéndolo

caer al suelo. Una vez que el muiieco de color rosa se encuentra doblegado en el
suelo, el hombre de camiseta roja le propina cinco (5) golpes de pufio y una patada,
mientras que los otros dos (2) mufiecos intentan escapar en un triciclo. A continuacion,
el hombre de camiseta roja, al ver que el mufieco de color anaranjado y el mufieco de
color verde intentan escapar, logra tomarlos por la espalda y, con violencia, consigue
que las cabezas de los mencionados mufiecos se golpeen mutuamente, haciéndolos

caer al piso.

78 El anuncio puede ser visualizado en: http://www.youtube.com/watch?v=Ez5h7xu7rg¥Y
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Inmediatamente, mientras la locucién en off sefiala: “ya viste lo que querias, ahora
esclchalo en planeta ciento siete punto siete, lo Ultimo de la musica en tu oreja”, se

aprecia el logotipo de la emisora “Radio planeta 107.7".

El anuncio, en su escena final, muestra a los mufiecos echados en el piso y en el
momento en que el mufieco de color verde intenta levantarse, aparece nuevamente el
hombre de camiseta roja, quien se abalanza sobre dicho mufieco y lo hace caer al

suelo.®»

Corporacion Radial habia alegado que la idea creativa de la referida campafa
publicitaria tenia por objeto presentar una realidad que todos los jovenes
experimentarian en algin momento, que es la de desvincularse de una edad infantil e
ingresar a una edad adulta. Asi «parte de dicha desvinculacién se hace concreta
cuando dichos jévenes quieren dejar de ser nifios para

comportarse y sentirse como adultos jévenes, manifestdndose actos que consisten en
“rechazar las cosas que les pueden haber gustado en algin momento. Asi como en
una etapa anterior pueden haber rechazado todo lo que tuviera que ver con pafales y
chupdn, en esta edad quieren rechazar todo lo que tenga que ver con juguetes, algun
tipo de ropa en particular, y hasta algunos programas de TV o peliculas. Este tipo de
comportamiento es natural y simplemente demuestra un cambio de etapa y una

evolucion a otros gustos y preferencias.'®»

Pragma, por otra parte, indicé que el anuncio publicitario cuestionado fue una forma de
ofrecer un servicio «mostrando, via la exageracion publicitaria, que el producto

promocionado puede satisfacer las expectativas de la juventud.®'»

La Comision se pronuncié de esta manera: «el anuncio materia de imputacion, al
mostrar actividades extremadamente violentas por parte del hombre de camiseta roja,

protagonista del anuncio, es capaz de inducir a los consumidores a que desarrollen

17% Resolucion N° 152-2005/CCD-INDECOPI del 12 de diciembre de 2005.
180 .
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actitudes agresivas frente a personas, circunstancias, escenarios o situaciones con las
gue pueden no encontrarse de acuerdo o0 que pueden no desear o tolerar, sea por la
razon que fuere, aunque ésta fuera legitima. Asimismo, esta posible induccion se vera
aumentada mediante la exhibicion de las imagenes violentas que presenta el anuncio

cuestionado, acompariadas de la frase “Ya viste lo que querias (...)'%».

Agrega la Comision que el anuncio materia de cuestionamiento «enaltece y elogia la
actitud considerablemente intolerante y violenta que desarrolla el protagonista del
mismo, dado que la frase “Ya viste lo que querias (...)", implica sugerir aceptacion y
reconocer, de algun modo, la existencia de una valoracién positiva sobre el desarrollo
de una actitud agresiva frente a personas, circunstancias, escenarios o situaciones con
las que una persona puede no encontrarse de ésta fuera legitima. En este punto, se
debe precisar que la presentacién de personajes de fantasia como sujetos pasivos de
la descarga de violencia del protagonista del anuncio, en nada atenua el efecto de
induccion y enaltecimiento a la conducta violenta que presenta el anuncio denunciado,

por cuanto dichos personajes de fantasia representan a seres humanizados®®.»
Debemos recordar que, en ese entonces, regia el articulo 3 del Decreto Legislativo
691, referente a las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. Dicho
articulo fijaba que:

«Los anuncios deben respetar la Constitucion y las leyes.

Ningun anuncio debe favorecer o estimular cualquier clase de ofensa o discriminacion

racial, sexual, social, politica o religiosa.

Los anuncios no deben contener nada que pueda inducir a actividades antisociales,
criminales o ilegales o que parezca apoyar, enaltecer o estimular tales actividades.»

182 Ibidem
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Pues bien, la Comisién consideré inaceptable «la utilizacion de escenas
extremadamente violentas, que pueden inducir o enaltecer conductas antisociales, con
la pretendida finalidad de promocionar un servicio, sea éste de la clase que sea; 0, con
la pretendida finalidad de sugerir a los jovenes, como publico objetivo, que los bienes o
servicios ofrecidos en la publicidad satisfacen sus requerimientos por encontrarse a
distancia de las preferencias de su pasado infantil.» Y a pesar de los recursos
humoristicos contenidos en la publicidad, la Comision resolvié que las denunciadas

habian violado el articulo antes resefiado.

6.7 Sprite y los eructos

Hace pocos afos, el siguiente anuncio publicitario tuvo gran popularidad por ser parte
de la campafia de promocién de la bebida gaseosa Sprite que se titulaba “Las Cosas

Como Son”.

«El anuncio®®* se inicia mostrando a un hombre tomando una bebida gaseosa. Luego
se escucha la voz de un locutor en off, el cual sefiala: “Hey Tu, ‘Sprite’ tiene algo que
decirte. Nadie hace ahhh después de tomar”. Enseguida se muestra en pantalla sobre
fondo de color verde y en letras de color blanco, el texto: “Nadie hace ahhh después de

tomar”.

En la siguiente escena se muestra a una familia en el campo, cerca de un lago, y se
aprecia que un menor de edad, luego de tomar la bebida gaseosa “Sprite” eructa. A
continuacion, también eructa quien seria el padre del menor. Seguidamente eructa un
sapo. Luego, se muestra eructando a un conferencista, a un presentador de television,
a un pianista y a comensales en un restaurante. El locutor en off indica: “Nos quieren
hacer creer eso, pero lo que sale naturalmente después de tomarse un buen sorbo es

el sélido y mal visto eructo”.

84 La version para la Argentina de este anuncio podra visualizarse  en:
http://www.youtube.com/watch?v=xFmHZr8X2Bo
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Posteriormente, se muestra un vestidor donde se ven jugadores sentados, uno de los
cuales toma la bebida gaseosa “Sprite”, eructando en repetidas ocasiones, imitando los
sonidos de las letras del abecedario, mientras éstas se muestran en pantalla.
Enseguida, se muestra en pantalla sobre fondo de color verde y en letras de color
blanco, el texto: “Las cosas como son”, el cual aparece al costado de una botella de la
bebida gaseosa “Sprite”. Al mismo tiempo, el locutor en off indica: “Asi que por qué
conformarte con simple ahhh teniendo la posibilidad de todo un abecedario. ‘Sprite’, las

cosas como son.” 1%

La Comision establecio lo siguiente: « independientemente de que ciertas reacciones
naturales del cuerpo humano existan en la realidad, tal como es el caso de los eructos,
ello no implica que la emision de estos se presente de una manera contraria a los usos
socialmente adecuados. Debe quedar claro que la accién de emitir eructos no es por si
misma antisocial, al ser una emisién natural del cuerpo humano, lo antisocial depende
de la manera en que dicha emision se presenta, al darse por ejemplo sin respeto a los
demas y sin importar el contexto en el que uno se encuentre. Emitir eructos de esta
manera es una conducta reprobada por la sociedad peruana. El eructo abierto en
nuestra sociedad, es considerado un uso o costumbre social inadecuado y que merece
en la préactica diaria su correccién por los miembros de la sociedad, por ser una mala
costumbre. Es por ello que ésta es una conducta reprobable y digna de ser corregida,
en todos los sectores de nuestra sociedad - considérese por ejemplo a un colegial

eructando abierta y repetidamente en su aula de clase - por ser de efecto antisocial*®.»

En tal sentido, la Comision estimé que el anuncio materia de imputacion era: «capaz de
estimular, especialmente, sobre los menores de edad, la realizacibn de conductas
contrarias a las buenas costumbres y, en consecuencia, antisociales, tal como es el

caso de emitir eructos sin importar el momento o el lugar en que una persona se

185 Anuncio descrito por la Comisién de Represién de la Competencia Desleal. Resolucién N° 075-
2007/CCD-INDECOPI del 25 de abril de 2007
% |pidem
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encuentre, mostrandolas como un comportamiento valido y aceptable, cuando los usos

sociales no consideran dichas conductas como adecuadas®®’.»

Concluye, entonces, la Comision que «dado que en el anuncio denunciado muestra a
personas - incluido a un menor- realizando eructos sin importar el momento o el lugar
en gue dichas personas se encuentran, como es el caso de miembros de una familia,
un conferencista, un presentador de television y comensales en un restaurante, entre
otros, la Comisién considera que dicho anuncio es capaz de estimular o promover
dichas conductas, al presentarlas como normales e incluso humoristicas. Dicho
estimulo se configuraria al incitar a los destinatarios de la publicidad, entre los que se
encuentran los menores, a emitir eructos sin importar la situacion en la que se

encuentren, cuando ello no se considera aceptable en nuestro contexto social.**®»

En dicha ocasion, los sefores vocales Alfredo Castillo y Luis Concha emitieron un voto
en discordia, pues, de acuerdo con ellos, el anuncio muestra, a través de una manera
humoristica y fantasiosa, una situacion que forma parte de la vida cotidiana, como es la

accion de eructar.

En esta linea argumentativa, los vocales sostuvieron que acto natural del hombre (el
eructo) realizado sin una voluntad deliberada, no se encuentra sujeta a una evaluacion
legal por parte de la sociedad, a diferencia de los denominados actos humanos que si
son realizados a traves

del ejercicio de la libertad del hombre, lo cual enerva el hecho de considerar al acto de
eructar como una accién antisocial, cuando es susceptible de ser cuestionada por la

normativa publicitaria al ser presentada en un anuncio publicitario.

Asimismo, los vocales sostuvieron que no le corresponderia a la Comisién enjuiciar
aquello que los consumidores se encuentran en posibilidad de aceptar o rechazar en el
mercado, aun si el anuncio cuestionado fuera considerado de mal gusto, conforme a

Sus juicios particulares y a través de sus propias decisiones de consumo.

187 |pidem
8 bidem
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Consecuentemente, es el propio mercado el que, ante publicidad considerada de mal
gusto, debe expresar posiciones de apoyo o desaprobacion, puesto que delinear el
gusto o las opiniones divergentes a las que el Estado mantiene, podria ser limitante de

la denominada “libertad comercial”.

Finalmente, los vocales acotaron que el mensaje planteado en la publicidad
cuestionada busca mostrar de manera humoristica situaciones de la vida cotidiana que
usualmente son reservadas o encubiertas por los miembros de la sociedad —como es
la accidén de eructar— pero que no permiten considerar la posibilidad de que inciten a
los destinatarios de dicha publicidad a emitir eructos, sin importar la situacion en la que

se encuentren.

Luego de la impugnacion de la resolucién de primera instancia, el 26 de noviembre de
2007'%, la Sala de Defensa de la Competencia revocé la decisién precedente, sobre la
base de los siguientes fundamentos. La Sala partio del hecho de que la legislacion
entonces vigente —Decreto Legislativo 691—, no consistia en evitar que los
destinatarios de los anuncios recibieran imagenes que pudieran ser consideradas como
antisociales, ilegales o criminales, pues ello supondria una fuerte restriccion a la
libertad de expresion de los anunciantes. Vale decir, la difusion de imagenes o
expresiones, per se, no era lo que se prohibia, sino el mensaje que podrian recibir los

destinatarios del anuncio.

En consecuencia, la Sala establecié que lo que importaba para calificar a un anuncio
como contrario a las clausulas de moralidad era el andlisis del propésito del mensaje y
no si éste contenia pasajes que mostraran imagenes o expresiones antisociales,

ilegales o criminales.

A partir de ello, la Sala justificé tal diferencia, pues un anuncio publicitario que mostrara
“una escena de un acto ilegal como el no respetar las sefiales de un seméaforo, o un

acto criminal o el asesinar una persona, podria ser considerado ilicito, aun cual el

18 Resolucion N° 2346-2007/TDC-INDECOPI
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mensaje central del anuncio sea precisamente el opuesto, es decir, mostrar estas

conductas como reprochables®®”.

Un punto que debe destacarse del andlisis de la Sala es el vinculo que propone entre
los actos de adecuacién social y la moral y las buenas costumbres: «La Sala considera
gue una conducta antisocial es aquella que, sin estar expresamente prohibida por una
norma juridica, afecta o puede afectar los valores esenciales de la sociedad en un
momento determinado. En este sentido, puede asociarse el concepto de “conducta
antisocial” al de una actividad contraria a las “buenas costumbres” o al “orden publico”,
a fin de lograr un interpretacion coherente con nuestro ordenamiento y con las

libertades de expresion y de empresa involucradas en la actividad publicitaria.»

Sin embargo, la Sala fija un limite entre lo que puede ser sancionado legalmente o,

situacion muy diferente, y aquello que puede ser sancionado socialmente:

«Al definir el contenido de lo que puede entenderse como una conducta antisocial, la
Comision y la Sala también deben cuidar que mediante este concepto no se pretenda
supervisa o dictar pautas sobre el buen o mal gusto de los anuncios publicitarios. Asi,
la Sala ha sefalado también que: “la ley no limita la difusién de mensajes publicitarios
que podrian considerarse de mal gusto. La ley ha preferido que sea el mercado el que
determine si ese tipo de expresiones deben o no continuar transmitiéndose. Sostener
lo contrario —esto es, que es el rol del Estado determinar cuales mensajes publicitarios
son aceptables o adecuados, sancionando aquellos anuncios que difundan mensajes
distintos— equivaldria a imponer el gusto o las opiniones de un grupo (en este caso, de
aguellas personas que integran los érganos funcionales del INDECOPI) sobre el gusto
o las opiniones de otros grupos de individuos que perfectamente pudiesen ser
divergentes”.

Por tanto, objetivos como el de proteger el buen gusto o regulas los buenos modales

deben ser perseguidos por los propios particulares mediante actividades de

19 1bidem
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autocontrol, mas no por el Estado en ejercicio de la potestad sancionadora

encomendada para evaluar la licitud de los anuncios publicitarios [...]».

La metodologia de andlisis establecida por la Sala le permiti6 discordar de la
apreciacion de la Comisiéon en el sentido de que los anuncios de Sprite enaltecian “los
eructos”, pues lo primero que debia identificarse era el mensaje del anuncio, el cual,
segun la Sala mostraba «un hecho oculto o disimulado: el eructo es la reaccién natural
del organismo al beber una gaseosa. Asi, los consumidores, en particular el publico
joven al que esta dirigido el anuncio, entendera que el mensaje consiste en relacionar
al producto “Sprite” con la franqueza, no disimulada, aun cuando ésta muestre

aspectos cominmente negados de la cotidianeidad''».

Esta decision de la Sala fue la Unica que estableci6 una metodologia que

contextualizaba el analisis de un mensaje publicitario.
6.8 El lupulo y el mal gusto

Muchos recuerdan el anuncio publicitario en el que participaron los comicos Miguel

Barraza, el ‘gordo’ Casaretto y el ex futbolista Roberto Chale.

El anuncio se inicia mostrando a Miguel Barraza que anuncia un casting para encontrar
el “lipulo” de la cerveza Brahma. A continuacion aparecen las escenas del referido
casting, presentandose el primer “lupulo”, representado por una persona disfrazada de
“lapulo”, siendo descartado al no “pasar” por ser “muy amargo”. Luego aparece, el
segundo lupulo, representado por una persona disfrazada de este ingrediente, el cual

es descartado por no tener “swing ni saoco” por lo cual no podria “pasar”.

Posteriormente, aparece el tercer “lUpulo”, ante el cual el jurado se sorprende luego de

gue dicho “lupulo” saluda y baila con caracteristicas afeminadas, ante lo cual un

1 bidem
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miembro del jurado pregunta “¢ este es lUpulo o es brdcoli?” respondiéndole otro jurado

“este pasa, pero ni se siente”, siendo posteriormente eliminado.

En la siguiente escena, el cuarto “lupulo” ingresa generando inmediata empatia con el
jurado, haciéndoles bromas, pidiendo musica al levantar un brazo y exclamar “péngase
una salsa” y con el otro “chicas, que vengan mis cebaditas” apareciendo en escena dos

mujeres vistiendo bikinis dorados y espigas de trigo en el cabello.

Luego de la explicacion promocional sobre el contenido de la cerveza, la escena se
traslada a una playa donde se observa a un grupo de varones y mujeres brindando y
tomando la cerveza “Brahma”. El anuncio finaliza con los tres jurados, las dos mujeres
disfrazadas de cebaditas y el conocido artista al que se hizo mencion al inicio del

anuncio, quien sefiala: “caballero, pasa mejor’*®.

Visto este anuncio, Demus inicié una denuncia ante la Comisién, pues consideraba que
Ambev habia difundido un anuncio audiovisual de la cerveza denominada “Brahma”
gue tendria un mensaje homofébico debido a que discriminaria y desvalorizaria a un
varon que es presentado con rasgos que se caracterizarian socialmente como

femeninos, llamandolo “brécoli”.

Asimismo, la denunciante sefiald que en el anuncio también presentaria de manera
subordinada a dos mujeres, en la medida que mientras el personaje “lUpulo” es
representado con un chaleco en forma de pifia, las mujeres representan a las
“cebaditas” vestidas con bikini, lo cual no se relacionaria con la cebada, por lo cual se
mostraria a la mujer como un objeto de atraccidén para el varon, atentando contra la

imagen de la mujer y su dignidad.

La Comisién, a su turno, menciond que no habia ningun tipo de infraccion a las normas
gue regulan la publicidad, pues «considerando el evidente contexto humoristico y

fantasioso del anuncio cuestionado, la Comisién no aprecia elementos que permitan

192 Resolucion N° 198-2008/CCD-INDECOPI del 10 de diciembre de 2008
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verificar que el citado anuncio promueva de manera objetiva la realizacion de alguna
conducta ofensiva o discriminatoria que atente contra la dignidad de las mujeres o de
los homosexuales, que en calidad de personas, les reconoce la Constitucién. En tal
sentido, el anuncio investigado no transmite un mensaje capaz de favorecer o
estimular, en la realidad, conductas ofensivas o discriminatorias en contra de la mujer u
homosexuales, ni mucho menos que afecten su dignidad como personas. En este
punto debe precisarse que el anunciante tiene derecho a emplear los recursos
publicitarios que estime pertinentes para promocionar los bienes o servicios que ofrece
en el mercado, en la medida que los mismos no constituyan conductas sancionables.
De este modo, aun cuando Ambev incluya en el anuncio denunciado, frases que
podrian ser consideradas como de mal gusto, como la palabra “brécoli”, debe tenerse
presente que ello no es sancionable por las normas que regulan la actividad

publicitaria.*%»

6.9. El Bocon no se callaba nada

Un comercial muy polémico hacia referencia a la veracidad de un Diario Deportivo. «El
anuncio se inicia con la imagen de un encuentro de futbol disputado por nifios, en la
gue uno de ellos sale del campo de fatbol, ataviado con su respectivo uniforme, y se
dirige a su padre que seencuentra leyendo un diario sentado en una banca ubicada

junto a dicho campo deportivo.

Simultdneamente, el nifio que protagoniza el anuncio investigado, con expresion de
felicidad, le dice lo siguiente a su padre: “Papa ¢ viste mi golazo?”. A lo que el padre
responde: “Si, si, ya lo vi, horrible tu gol hijo, lo peor que he visto en toda mi vida, yo no
sé como entro la pelota, porque le pegaste con la canilla y ademas estabas en off side
(...), sabes qué hijito, yo creo que lo tuyo, lo tuyo es el ajedrez, vamos.” En el
transcurso de dicha escena, se aprecia la expresion de tristeza por parte del nifio,
luego su padre le entrega un abrigo, se para y se va, quedando el nifio parado solo,

junto a la banca. Inmediatamente después, cambia la escena y sOlo se muestra la

193 |bidem
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imagen del padre en un fondo de color rojo, consignando sus datos como periodista del
diario “El Bocén”. Luego, una voz en off sefiala lo siguiente: “Los periodistas de “El
Bocon” no nos callamos nada, “El Bocon” ahora con una nueva imagen, 24 péaginas,
ediciones regionales, harto futbol y todos los deportes que te apasionan, “El Bocdn” no
tiene lectores, tiene hinchas”. Al mismo tiempo, se muestran imagenes que aluden al

diario “El Bocon”, asi como a su logotipo.

Finalmente, se muestra la imagen del nifio protagonista del anuncio celebrando el
haber hecho un gol dirigiéndose a su padre, sin embargo, dicho personaje muestra una

d 194. 55

expresion de leve disconformida
La Comisién estimé que: «luego de un andlisis superficial e integral del anuncio
cuestionado, la Comision aprecia que éste, considerando la situacion que se presenta,
la dinAmica empleada por los actores y el tono utilizado por éstos para reproducir sus
libretos, si bien tiene como objetivo promocionar el relanzamiento y redisefio del diario
“El Bocdn”, tiene una teméatica que, dependiendo del receptor del mensaje puede ser
capaz de inducir a éste a realizar un trato cruel, degradante u ofensivo hacia los

menores.

En otras palabras, de la forma en que es presentada la publicidad analizada, un
consumidor podria interpretar que se muestra como positivo el maltrato explicito de un
padre hacia sus hijos, ello en la medida que dicha actitud se relaciona con cualidades
que el anuncio pretende destacar, como son la imparcialidad y la critica. En este punto,
la Comisién considera importante indicar que, si bien no todos los receptores del
anuncio se verian inducidos a realizar un trato cruel, degradante u ofensivo hacia los
menores, basta que exista la posibilidad de que algunos de ellos se vean inducidos a
realizar dichos actos para que se configure la infraccion establecida en el literal a) del
articulo 18 de la Ley de Represion de la Competencia Desleal.***»

194 Descripcion realizada por la Comisién. Resolucién N° 147-2011/CCD-INDECOPI del 14 de septiembre
de 2011
1% |bidem
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Por estas consideraciones, la Comision decidi6 amonestar a COMPANIA
ANUNCIADORA UNIVERSAL S.A. y, en expediente vinculado, bajo los mismos

razonamientos, impuso a EPENSA una multa de 12 UIT.

En segunda instancia, Sala de Defensa de la Competencia N° 1 emiti6 el 15 de agosto
de 2012, la Resolucion N° 1857-2012/SC1-INDECOPI, mediante la cual ordend revocar

la resolucion de primera instancia.

La Sala de Defensa de la Competencia N°1 retomo los criterios consagrados en el caso
Sprite y realiz6 un andlisis riguroso del caso, a diferencia de la primera instancia que no
justificé la supuesta infraccién al principio de adecuacion social. En efecto, la Sala
clarificd que el principio de adecuacién social debe ser entendido dentro de un plano de
consecuencias reales y no simplemente por la creencia de que se producen dichas

consecuencias:

«Como se aprecia, la conducta reprimida por el tipo previsto en el literal a) del articulo
18 de la Ley de Represion de la Competencia Desleal no radica en la sola exposicion
de imagenes u otras formas de presentacion que evoquen una presunta conducta ilegal
contra la integridad de un menor. Por el contrario, el vigente sistema legal de proteccion
del menor en publicidad lo que cuestiona y sanciona es aquel escenario especifico en
gue la publicidad provoca la reproduccion en la realidad de una conducta que viola la

integridad psiquica de un menor, es decir, que induce efectivamente a su realizacion.

En esa linea, la Exposicion de Motivos del Decreto Legislativo 1044 también se
encarga de precisar que, a diferencia del derogado Decreto Legislativo 691, el vigente
régimen de aplicacion de prohibiciones a la publicidad antisocial elimina cualquier
alusion a la posibilidad de que se pueda sancionar aquellas publicidades en que se
muestre como algo tolerable una conducta contraria a un menor, enfatizando que el
aparato administrativo represivo se pondra en marcha solo en caso exista una prueba
clara de que el anuncio motiva que los consumidores alteren su comportamiento y

adopten una conducta contraria a los menores en la realidad. » (Enfasis agregado)
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La conclusion de la Sala no pudo ser mas adecuada:

«En ese sentido, tal como se ha sefialado en reiterada jurisprudencia de la Sala que ha
analizado anuncios publicitarios presuntamente contrarios al principio de legalidad, solo
sera ilicito un anuncio publicitario cuando transmita un mensaje que objetivamente
induzca a los destinatarios a cometer o reproducir en la vida cotidiana una practica
ilegal, es decir, una conducta que se encuentre expresamente proscrita por el
ordenamiento juridico. Lo cual, en el presente caso, consistiria en que luego de
visualizar la publicidad el consumidor adopte la decision de llevar a cabo la misma

conducta que se le expone en el anuncio.

Por ello, aun cuando dentro de una pieza publicitaria aparezcan imagenes o
secuencias que sean de naturaleza ilegal contra la integridad de un menor y que se
muestren como tolerables y no reprochables, ello no sera suficiente para sancionar,
debido a que la autoridad administrativa debe verificar si es que los consumidores
expuestos a dicho mensaje publicitario efectivamente pueden verse persuadidos a
reproducir esta conducta en la realidad. En caso contrario, si dichas secuencias o
imagenes han sido tan solo dispuestas como recursos publicitarios con la finalidad de
transmitir un mensaje publicitario que no tiene la capacidad de inducir a cometer

comportamientos ilegales, no se podra considerar la publicidad como sancionable.

En este sentido, la Sala en anteriores pronunciamientos ha precisado que “la ley no
prohibe la difusion de cualquier frase o imagen que pudiese ser considerada
discriminatoria u ofensiva -de la misma manera que no prohibe anuncios que presenten
conductas antisociales, criminales o ilegales-, sino s6lo de aquéllas que tengan como
efecto o resultado “favorecer o estimular” determinados tipos de discriminaciones u

ofensas: las raciales, sexuales, sociales, politicas o religiosas” (Subrayado afiadido)».

Aplicando estos parametros de analisis, la Sala resolvio que:

«De tal manera, la Sala considera que se esta frente a la utilizacién de licencias

publicitarias que tienen por Unica finalidad generar un efecto de evocacién en los
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consumidores, que les permita identificar y asociar el producto con la idea de
“objetividad” y “veracidad”. Cualidades que, demas esta decirlo, tienen un importante

valor en el posicionamiento de cualquier medio de comunicacion.*»

7. Criterios resolutivos del andlisis de las clausulas de moralidad en materia publicitaria.
Criticas

En rigor, los parametros de moralidad en materia publicitaria son mas simples que en

materia marcaria:

«De acuerdo con el principio de no discriminacion, ningn anuncio debe favorecer o
estimular ninguna clase de ofensa o discriminacion racial, sexual, social, politica o

religiosa.»

Sobre este punto, cabe precisar que la norma, en términos generales, no prohibe la
difusion de alguna frase o imagen que pudiera ser considerada discriminatoria u
ofensiva, tampoco los anuncios que presenten conductas criminales o ilegales, sino
sé6lo los que tengan como efecto o resultado “favorecer o estimular” determinados tipos

de discriminaciones u ofensas: las raciales, sexuales, sociales, politicas o religiosas.

Este primer parAmetro de analisis genera malas interpretaciones, pues él no diferencia
las conductas criminales o ilegales que se presentan dentro del contexto de la ficcién
del anuncio publicitario (dentro de un sketch) o dentro de la informacion objetiva que se
pudiera suscitar ahi (palabras proferidas por la voz en off detras de un anuncio

publicitario).

En cuanto a la primera situacién —exposicion de conductas ilegales o criminales dentro
de un guion ficticio de un anuncio publicitario— es evidente que la interpretacion debe
ser mas laxa. Y seria poco probable que un anuncio ficticio busque, en lugar de
promocionar un producto determinado, estimular las conductas expresadas en dicho

anuncio. En cuanto a la segunda circunstancia —que, como informacién objetiva, un

% |hidem
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anuncio incentive un acto ilegal o criminal— queda claro que el contenido del anuncio
seria ilegal e incluso un delito, lo cual no es lugar de discusion de la presente tesis
[aunque, hasta la fecha, no se haya propalado un anuncio publicitario con tales
caracteristicas].

Asimismo, idéntica y fundamental critica que en el presente trabajo se dirigio hacia el
derecho de marcas, también debera dirigirse al analisis sobre las clausulas de
moralidad en materia publicitaria. Las conductas criminales o ilegales contenidas en un
anuncio publicitario, para ser materia de restriccion, deben tener como resultado
favorecer actos ilegales. Es decir, el analisis —y esto también ha sido ignorado por las
autoridades competentes— de las clausulas de moralidad seria una cuestion factica y

no de interpretacion.

¢,Como se favorece un acto ilegal? Aqui el asunto resulta ain mas problematico que en
el Derecho de Marcas donde la verificacion de si una marca resulta chocante hacia una
persona termina en un si 0 en un no. La autoridad, ante una eventual prohibicion de la
difusién de un anuncio publicitario, deberé citar datos objetivos y estadisticos de como
el anuncio publicitario favorece la comision de un acto ilicito. Es de resaltar que

ninguna autoridad ha cumplido con satisfacer esta exigencia metodoldgica.

De toda suerte, tomando en consideracion la forma como la autoridad ha venido
aplicando las clausulas de moralidad en materia publicitaria, la determinacion de si un
anuncio publicitario genera conductas ilegales depende exclusivamente de la

discrecionalidad de la autoridad.

Como se habia adelantado, la Unica decision del INDECOPI que establece una
adecuada metodologia para entender un mensaje publicitario estuvo relacionada al
caso Sprite, pues la Sala habia llegado a la conclusion de que para entender un
anuncio comercial era necesario: (i) identificar el propdsito del anuncio publicitario y (ii)
si el propésito de dicho anuncio es fomentar actos que atenten contra la adecuacion
social. EIl Unico punto débil de esta decision fue la de crear un area en el que se
encontraban actos que podrian ser reprochados “socialmente”. Si bien este argumento
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podia servir en el caso de los eructos, no seguira esta misma suerte en el caso del

anuncio de El Bocon, por ejemplo.

Adicionalmente, no debe perder de vista que la actividad publicitaria ha sido reconocida

como una manifestacion de la libertad de expresion cuyo propdsito es la persuasion:

«Asi, a nivel de la Organizacion de las Naciones Unidas, de la cual forma parte el Perq,
la Relatoria de Libertad de Expresion emiti6 un Informe calificando explicitamente al
discurso comercial como una manifestacibn de corte empresarial de este derecho
fundamental, agregando que “la publicidad es en esencia informativa y persuasiva en

intencion”'s.

De igual manera, la actividad publicitaria es beneficiosa para la sociedad:

«[...] los agentes econdmicos utilizan la publicidad en el contexto de mercado en el que
se desarrollan, ejercitando a través de las comunicaciones publicitarias los
mencionados derechos constitucionales a la libertad de expresion y a la libertad de
empresa. Asimismo, la publicidad se convierte en un mecanismo de competencia, que

beneficia no solo al empresario sino a toda la comunidad [...].»

Por estas razones, cualquier limite de la actividad publicitaria debera ser fruto de un
analisis restringido y de todas las interpretaciones que se realicen de un anuncio

publicitario debera prevalecer la menos gravosa:

«[...] las normas que establezcan limitaciones a la actividad publicitaria deben ser
aplicadas restrictivamente y, por tanto, ante varias interpretaciones posibles debera
optarse por la menos gravosa, de manera que se limite en la menor medida posible el
ejercicio de los derechos fundamentales y los principios econdmicos involucrados

[.]%.»

197 Resolucion N° 1857-2012/SC1-INDECOPI.
1% |bidem
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En conclusion, la aplicacion jurisprudencial de las clausulas carece de comprobacion
objetiva, hecho que dificulta el desarrollo de una argumentacion plenamente justificada.
Ello ha sido reconocido en el campo del Derecho de la Publicidad y no tanto asi en el
Derecho de Marcas.
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CAPITULO Il

CONSIDERACIONES PARA CUESTIONAR TEORETICAMENTE LA INCLUSION DE
LAS CLAUSULAS DE MORALIDAD EN LOS CAMPOS ANTES ESTUDIADOS
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«En una época en que la permisividad social es fluctuante,
no parece justo cargarle a la Oficina de Patentes y Marcas,
0 a cualquiera otra, la interpretacion y aplicacion

de los términos “escandaloso” e “inmoral”.»

Anne Gilson LaLonde y Jerome Gilson'*°

1. El contenido emotivo de las clausulas de moralidad. La imposibilidad de que

sean debidamente motivadas.

En el capitulo primero se habia repasado que la teoria de los conceptos juridicos
indeterminados era una teoria mal concebida, que no tenia efectos practicos y que no

explicaba nada sobre la estructura de aquellos objetos que pretendia clarificar.

Ahora se retomara el rumbo del andlisis sobre los conceptos, pero, en esta ocasion,
deberia empezarse, por cuestiones metodoldgicas, con las preguntas, ¢como motiva la
autoridad el hecho de que un anuncio publicitario pueda fomentar actos que incentiven
actos ilegales o criminales?, ¢es posible fundamentar cuando algo es contrario a la
moral, a las buenas costumbres y al orden publico?, ¢es una cuestion de hecho

determinar la afectacion de la social, moral, buenas costumbres y orden publico?

Debe advertirse que, en estricto cumplimiento exigencias metodolégicas, el analisis
debera dirigirse, en primer lugar, a conocer todo aquello que puede ser motivado en
cualquier tipo de proposicién. Las consecuencias de ello podran ser aplicadas, por
natural efecto, a cualquier decision y, con razon, a toda decision con relevancia juridica,

sea una sentencia, una resolucién administrativa, etc.

99 | ALONDE, Anne Gilson y GILSON, Lerome. Trademarks Laid Bare: Marks that may be Scandalous
or Immoral. En: The Trademark Reporter. Septiembre/octubre 2011.
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Todo aquello que no pueda ser debidamente fundamentado o motivado tendra caracter
arbitrario y, en consecuencia, debera ser desterrado del Derecho si es que se parte de
la premisa del respeto al principio de la debida motivacién, pues una decision que no se

ajuste a dicho principio resultara inconstitucional.

Posteriormente, se incidira en la estructura de las clausulas de moralidad y se explicara
por qué ellas tienen estructura emotiva y por qué este sbélo hecho genera que las

proposiciones relativas a ellas sean totalmente arbitrarias.

¢,Colmo se motiva o fundamenta algo? Para fundamentar algo, se debe recurrir
necesariamente a la verificabilidad de la existencia de ese algo. Ese algo puede tener

estructura real o estructura logica.

Alfred Ayer sostenia que sélo hay dos tipos de proposiciones que tienen significado: las
proposiciones con contenido empirico (proposiciones sintéticas), que tienen la forma ‘el
agua hierve a 100 grados centigrados’ y las proposiciones con contenido logico

(proposiciones analiticas), que tienen la forma ‘los solteros no son casados’?®.

En el campo del Derecho, las siguientes frases: «se ha originado el incumplimiento del
contrato», «el sujeto X asesiné al sujeto Y», «existe abuso de posicion de dominio de la
empresa Z en el mercado de la venta de pollos», «la inscripcion del inmueble x para
efectos del impuesto predial es materia de sancion» son todas proposiciones sintéticas
0 empiricas, pues todas ellas se remiten a medios de comprobaciéon o verificacion

facticos:

En la primera, se debe verificar si una de las partes cumplié con lo estipulado en el
contrato: si hubo distribucion de la mercancia en el plazo convenido, si se realizaron los
acabados a tiempo, etc. En la segunda, si las huellas dactilares encontradas en el
arma pertenecen al sospechoso, si hubo una camara de seguridad en la que se grabo

el asesinato, etc. En la tercera, si las empresas avicolas pactaron convenios que

20 AYER, Alfred. Language, Truth and Logic. Pelican Books, 1971, pag. 16 y siguientes.
157

Tesis publicada con autorizacién del autor

No olvide citar esta tesis




TESIS PUCP

directa o indirectamente tuvieran por objeto limitar la produccion, abastecimiento,
distribucion o consumo de pollos. Y en la cuarta, si la minuta de compra-venta del

inmueble indica una fecha con una antigiedad mayor de 12 meses.

El ejercicio de quien decida sobre las cuestiones sefialadas en el parrafo anterior se
resume a: (i) entender la norma y (ii) verificar los hechos que le permitan concluir que
existe compatibilidad entre los elementos facticos y lo descrito por la norma. EIl primer
aspecto no resulta problematico, pues, debe entenderse que toda autoridad con
facultades de decision entiende la norma. Es el segundo aspecto de dicho ejercicio, el
cual es enteramente factico y de vital importancia para el funcionamiento del sistema

juridico.

De conformidad con Ayer, el criterio que se emplea para examinar si determinadas
oraciones de hecho son genuinas es el de verificabilidad. Una sentencia es
factualmente significante para cualquier persona si ésta sabe cOmo verificar la
proposicién que intenta expresar, es decir, si ella sabe qué observaciones la llevaran,
bajo ciertas condiciones, a aceptar la proposicion como verdadera o rechazarla porque
es falsa. Alguien podria cuestionar mediante una prueba de ADN que las huellas
dactilares de asesino encontradas en el arma no corresponden a la del sospechoso.
Lo importante es que alguien sepa que existen medios de verificar quién o como se

cometio el asesinato.

Ahora bien, existen diferentes formas de verificabilidad. La verificabilidad puede ser
practica o de principio. Aquellas proposiciones cuyo contenido puede ser observado
por experiencia propia tienen verificabilidad practica. Queda claro que cualquier
persona puede ser testigo de un asesinato, con lo cual, la proposicién sobre el

asesinato conlleva verificabilidad préctica.

Pero sucede que en muchas ocasiones las personas creen en proposiciones que no
han verificado personalmente, aunque si podrian verificarlas si tuvieran el tiempo y las
herramientas necesarias. Por ejemplo, la proposicion de que existen montafias en el

lado obscuro de la luna. Hasta ahora nadie, a través de cualquier medio, ha podido
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llegar al lado obscuro de la luna, de tal modo, no se puede verificar in situ la existencia
de montafas en €l por experiencia propia. Pero si se sabe qué observaciones podrian
determinar que tal proposicién es verdadera o falsa en caso existiera la posibilidad de
realizar tal verificacion. Por estos motivos, se dice que la proposicion a la cual se hace

referencia es verificable en principio.

Queda claro que todas las controversias juridicas con contenido factico son verificables

en principio.

Ahora bien, una de las grandes confusiones en la aplicacion de las clausulas de
moralidad es la creencia, por parte de las autoridades, de que tal comporta un analisis
factico, es decir, de verificabilidad préactica.

Este tipo de confusiones se genera por trampas retéricas recogidas en algunas
formulas normativas en el sentido de que un dispositivo legal aparenta ser de

verificabilidad practica, cuando en realidad no lo es.

Unas lineas serviran para aclarar como se produce este tipo de trampas retéricas.
Para graficar, existen frases que aparentemente tienen contenido sintético o empirico.
La confusién radica en que tales frases tienen una estructura gramatical parecida a las

frases con contenido empirico. Véase el siguiente ejemplo:

Anaxagoras decia que: «el nous, el cual, al ser un «fluido» extremadamente sutil, se

filtra por entre los recovecos de la materia, a la que anima con su movimiento.»

La frase de Anaxagoras, al parecer, seria una proposicidbn empirica, porque tiene la
forma gramatical de la frase siguiente: «los rayos del sol se filtran por entre los

recovecos del bosque, a los que ilumina con su luz».

La diferencia radica en que la frase «los rayos del sol se filtran por entre los recovecos
del bosque, a los que ilumina con su luz» si puede ser verificada en la practica,

mientras que la frase «el nous, el cual, siendo un «fluido» extremadamente sutil, se
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filtra por entre los recovecos de la materia, a la que anima con su movimiento», no

puede ser verificada en la practica.

Cualquier persona puede comprobar que los rayos del sol se filtran por entre los
espacios de los arboles a los que ilumina con su luz. Sea mediante la experimentacion
in situ o mediante una fotografia, cualquier persona puede comprobar que la frase es

verdadera.

Pero la frase de Anaxagoras, si bien tiene una estructura gramatical parecida a la frase
gue se acaba de comentar, no es verificable. En primer lugar, resulta problematico
conocer qué es el nous. Soélo se sabe que es un fluido que tiene la caracteristica de
ser extremadamente sutil. No obstante, aqui hay una ilusiébn producida por la

estructura gramatical de la lengua.

Cualquier persona puede entender el significado de “fluido que tiene la caracteristica de
ser extremadamente sutil», porque cualquier persona conoce que tal caracteristica la
tienen, por ejemplo, el viento, el agua o la luz. El hecho de que las personas entiendan

la oracion no significa que el contenido de la oraciéon sea real.

También las personas entienden las caracteristicas de que el fluido se “filtra por entre
los recovecos de la materia” y de que “la anima con su movimiento”. Son frases que
tienen total significado. La pregunta es ¢alguien puede verificar, practicamente o en
principio, donde esta el nous? La respuesta es negativa. Y he ahi la trampa de
Anaxagoras cuando define el nous, pues le da a su oracidén una estructura gramatical

parecida a la que tienen las frases sintéticas o empiricas.

No se puede concebir una observacion que permita determinar si el nous existe.
Entonces, se sigue que esta expresion no tiene significado literal y es un sinsentido.
Con lo cual resulta que la definicibn del nous es un gran disparate de Anaxagoras,

aungue con gran dosis de ingenio.
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El segundo tipo de proposiciones que tienen contenido significante son, como se ha
adelantado ya, las proposiciones aprioristicas. Los principios de la légica y de las
matematicas son verdaderos universalmente simplemente porque estan disefiados

para ser asi.

Y la razén de ello es que no se puede abandonarlos sin entrar en contradiccion, violar
las reglas del uso del lenguaje y, de esta suerte, hacer que las expresiones sean un
absurdo. Expresado de otra forma, las verdades de la I6gica y la matemética son

proposiciones analiticas o tautologias.

La definicion de una proposicion analitica fue ensayada por Kant. El establecia que un
juicio analitico era aquel en el que el predicado B pertenecia al sujeto A como algo que
era contenido totalmente en el concepto de A. Kant mencionaba entonces que las
proposiciones analiticas no agregan nada, por medio del predicado, al concepto
contenido en el sujeto, sino que simplemente desmenuzan uno de los conceptos
constituyentes del sujeto que siempre han estado ubicados en éste, pero de una

manera oculta.

Tomese una proposicién que, a primera vista, no parece analitica: ‘o bien algunas
hormigas son parasitos o ninguna de ellas lo es’. Con esta oracion, no se necesita una
observacion factica para descubrir que o bien hay hormigas que sean parasitos o que
no las hay. Cabe anotar que esta proposicion no brinda informacion sobre el
comportamiento de las hormigas o sobre cualquier asunto factico. En pocas palabras,
las proposiciones analiticas no tienen contenido factico y es por esta razén que ninguna

experiencia puede refutarlas.

Aunque las proposiciones analiticas no tengan contenido factico, ellas si ilustran sobre
la forma en que ciertos simbolos se emplean. Si alguien dice ‘nada puede ser
coloreado en diferentes formas al mismo tiempo con respecto a una misma parte’, ese
alguien no dice nada sobre las propiedades de una cosa real, pero tampoco digo algo
que no tiene sentido. Esta expresando una proposicion analitica, la cual conlleva que

una misma parte no puede ser pintada dos veces al mismo tiempo.
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En otras palabras, simplemente se llama la atencién a las implicancias de cierto uso del
lenguaje. De manera similar, otra persona dice que todos los bretones son franceses y
gue todos los franceses son europeos y que, entonces, todos los bretones son
europeos ella no esta describiendo ninguna cuestion factica. Unicamente esta
mencionando que si todos los bretones son franceses y que todos los franceses son
europeos, la oracién referida a que todos los bretones son europeos esti contenida

implicitamente.

He aqui un ejemplo en el cual en el campo del Derecho se emplea una proposicion
analitica —tautolégica— que, por obvias razones, informa algo que ya es de

conocimiento general:

«Menor de edad.- Se llamara menor de edad a todos aquellos individuos que todavia

no han alcanzado la edad adulta o de mayoria de edad.»

Queda claro que el predicado de la definicion sefialada “todos aquellos individuos que
todavia no han alcanzado la edad adulta o de mayoria de edad” se encuentra implicito
en la palabra “menor de edad”. Tal definicibn no puede ser refutada empiricamente,
pues ella solo tiene contenido 16gico®®. Por tanto, el modo de refutacién se realizara a

través de las reglas de la logica.

21 Djce Ayer que: «El hecho de que las verdades de la l6gica o de la matemética sean tautoldgicas
implica que, al final, todas las proposiciones relativas a ellas se resuman en la forma: A=A. Por este
motivo, la verdadera explicaciéon de la utilidad de la l6gica y de la matematica esta en los limites de
nuestra razon. Un ser humano cuyo intelecto sea inmensamente poderoso no tomaria interés en la
I6gica ni en la matematica. Porque él seria capaz de notar todo lo que sus definiciones implican vy, de
ahi, nunca podria aprender nada de la inferencia ldgica de la que él todavia no habia estado consciente.
Pero nosotros no somos seres humanos de ese tipo. Por ejemplo, una tautologia como '91 x 79: 7189’
esta mas alla del ambito de nuestra aprehension inmediata. A fin de asegurarnos de que ‘7189’ es
sinénimo de '91 x 79’ debemos acudir al célculo, el cual es un proceso de transformacion tautolégica, es
decir un proceso por el cual cambiamos la forma de las expresiones sin alterar su significado. Las tablas
de multiplicacién son reglas para llevar a cabo este proceso en la aritmética, tal como las leyes de la
l6gica son transformaciones tautolégicas de las oraciones expresadas en simbolismo l6gico o en
lenguaje ordinario. Mientras mas compleja sea una proposicion analitica, existe mas probabilidad de que
nos interesen y nos sorprendan.». AYER, Alfred. Ibidem.
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En resumen, no todas las proposiciones son validadas de la misma manera. Por el
contrario, el criterio que determina la validez de una proposicion analitica o aprioristica

no es suficiente para determinar la validez de una proposicion empirica o sintética.

La validez de las proposiciones empiricas no es puramente formal (I6gica). Decir que
una proposicion geomeétrica o un sistema de proposiciones geométricas sean falsos es
decir que son auto-contradictorios. Una proposicion empirica 0 un sistema de
proposiciones empiricas podrian estar libres de contradiccion, pero, a pesar de ello, ser
falsos. Son falsos, no porque sean formalmente defectuosos, sino porque no

satisfacen un criterio material.

«El sujeto X asesin06 al sujeto B» es una proposicion que no es contradictoria. Tiene
completo sentido formal o l6gico, pero puede ser falsa si se demuestra que fue el sujeto

Ay no el sujeto X quien asesino al sujeto B.

En estas instancias, debe preguntarse: Los juicios éticos de la forma “la marca x es
inmoral” o “el anuncio publicitario puede tener como resultado el fomento de actos
criminales”, ¢en qué tipo de proposiciones se ubican?, ¢acaso en las proposiciones

analiticas?, ¢quiza en las proposiciones sintéticas?

Los juicios éticos, dice Ayer, son expresiones de emocién que no pueden ser

verdaderas o falsas®®.

¢Por qué una proposicién ética no puede ser una proposicion factica? Porque los
términos éticos no pueden reducirse a términos no éticos. Dicho de otro modo, deberia
cuestionarse si las proposiciones de valor ético pueden ser traducidas a proposiciones

de contenido factico.

22 Empero, cabe enfatizar que el sistema ordinario de la ética no es homogéneo. Hay, pues
proposiciones que (i) expresan definiciones de términos éticos o juicios sobre la legitimidad o posibilidad
de ciertas definiciones. En segundo lugar, hay proposiciones que (ii) describen el fenémeno de la
experiencia de la moral y sus causas. Adicionalmente, existen (iii) exhortaciones de virtud moral.
Finalmente, hay (iv) juicios éticos reales. AYER, Alfred. Ibidem
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En realidad esto no es posible, porque si se define la bondad o maldad de las cosas en
funcion de que son aprobadas por alguien, es decir si se considera que una cosa es
buena porque esta aprobada y que una cosa es mala cuando esta prohibida, se ignora
el hecho de que algunas acciones que son generalmente permitidas (el aborto en
algunos lugares del mundo) no son correctas (de acuerdo con algunas personas) o que
algunas cosas que son generalmente aceptadas (el consumo de alcohol) no son

buenas.

Por ello, el hecho de que un hombre confiese que algunas veces ha aprobado cosas
buenas o malas no puede ser refutado logicamente. Esta aseveracion esta fuera del

cuestionamiento légico.

Tampoco se puede decir que una accion es correcta porque, de todas las acciones
posibles, ella causara la mayor felicidad o la mas grande diferencia entre placer sobre
el dolor o de satisfaccion sobre insatisfaccion, pues no es contradictorio decir que
algunas cosas placenteras no son buenas (la marihuana) o que algunas cosas malas
son deseadas (la cocaina), no podemos establecer que la oracion ‘x es bueno’ sea
equivalente a ‘x es placentero’ o equivalente a ‘x es deseado’. En consecuencia, los

juicios éticos estan exentos de comprobacion factica y logica.

Por estas razones, Ayer, establece que la validez de los juicios éticos no esta
determinada por la tendencia a que una accién genere felicidad, ni por la naturaleza de
los sentimientos de las personas; pues tales juicios podrian ser considerados

‘absolutos’ o ‘intrinsecos’ y no calculables empiricamente®®,

23 En el lenguaje, las oraciones que contienen simbolos éticos normativos no son equivalentes a las
oraciones que expresan proposiciones psicolégicas o cualquier proposicion empirica. Al admitir que los
conceptos éticos normativos no son reducibles a conceptos empiricos, le abrimos paso a la perspectiva
absolutista de la ética, es decir, la perspectiva de que las oraciones de valor no son controladas por la
observacion, tal como las proposiciones ordinarias empiricas, sino que son una intuicion intelectual
misteriosa. Esta perspectiva propone que los juicios de valor no son verificables, ya que es notorio que
lo le parece intuitivamente cierto a una persona podria ser dudoso o falso para otra. Asi que a menos
gue sea posible proveer algun criterio por el cual uno pueda decidir entre intuiciones conflictivas, la mera
apelacion a la intuicién es inutil como examen de la validez de una proposicién. Sin embargo, en el caso
de los juicios morales no existe ningun criterio. Algunos moralistas sugieren que el problema se resuelve
al mencionar que sus propios juicios morales son correctos. Pero esta aseveracion es de interés
psicolégico y no muestra la mas minima tendencia a probar la validez de cualquier juicio moral. Porque
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No obstante, Ayer admite que los conceptos éticos fundamentales no son analizables
en tanto y en cuanto no existe criterio por el cual uno pueda examinar la validez de las

proposiciones en las que ellos se encuentran.

Ayer sostiene ademas que la razén por la cual los conceptos éticos no son analizables
se encuentra en que éstos son meros pseudo-conceptos. En efecto, la presencia de un

simbolo ético en una proposicion no agrega nada a su contenido factico:

«[...] si yo le digo a alguien ‘hiciste mal en robar ese dinero’, no estoy diciendo mas que
‘t0 robaste ese dinero’. Al agregar que esta accion es mala no estoy realizando ningan
comentario adicional sobre ella. Simplemente estoy mostrando mi desaprobacion moral
frente a ella. Es como si dijera ‘robaste ese dinero’ en un tono peculiar de horror o si
escribiera esa frase entre signos de exclamacion. El tono o los signos de exclamacion
no le agregan nada al significado literal de la oracién. Simplemente nos muestran que

la expresion de esa frase contiene ciertos sentimientos de quien la dice.?**»

Sobre este punto, Ayer menciona que cuando se generaliza varias proposiciones éticas
y se dice ‘robar dinero es malo’, se profiere, en realidad, una oracién que no tiene
significado factico y ademas ella no expresa ninguna proposicion que pueda ser
verdadera o falsa. Es como si se hubiera escrito jrobar dinero! [donde la forma de los
signos de exclamacion indican, por convencion, que un tipo especial de desaprobacion

moral es el sentimiento que se expresa].

otros moralistas que tengan una vision distinta también podrian saber que sus visiones éticas son
correctas. Cuando este tipo de diferencias en las opiniones se suscitan en relacion a proposiciones
empiricas ordinarias, uno podria intentar resolverlas acudiendo a exadmenes de relevancia empirica.
Entonces, es justificado decir que, segun la teoria absolutista, los juicios éticos no son verificables.

Si tomamos en cuenta que el uso que Ayer ha realizado sobre el principio de que una proposicién
sintética es significante si y solo si es empiricamente verificable, es claro que aceptar una teoria
absolutista contradiria la tesis de Ayer. AYER, Alfred. Ibidem.

24 AYER, Alfred. Ibidem
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Es claro que no hay nada aqui que pueda ser verdadero o falso. Otras personas
podrian no estar de acuerdo con otro grupo de personas sobre la maldad de robar en el
sentido de que ellos no tengan los mismos sentimientos el otro grupo sobre el hecho de
robar y, por tanto, habria una discordia sobre sentimientos morales.

Sin embargo, no hay forma de contradecir hechos. Ya que al decir que cierto tipo de
accion es bueno o malo no se hace ninguna proposicion empirica. Unicamente las
personas expresan sus sentimientos morales. Y aquellos que supuestamente estarian
contradiciendo al otro grupo de personas estan meramente expresando sus
sentimientos morales. De aqui que no tiene sentido preguntarse quién tiene la razén
habida cuenta de que nadie estd profiriendo una proposicion genuina o que tenga
sentido.

Entonces, los juicios “la marca “PEZWEON” contraviene las buenas costumbres” y el
“anuncio publicitario de EL BOCON fomenta potencialmente actos violentos contra los

nifos” no tienen sentido.

Ayer establece que lo que se ha concebido para los simbolos ‘maldad o bondad’ tiene
aplicacion para todos los simbolos éticos normativos. Algunas veces éstos se
encuentran en oraciones que contienen hechos empiricos ordinarios conjuntamente
con expresiones de sentimientos éticos sobre esos hechos, otras veces se encuentran
en oraciones que solamente expresan sentimientos éticos sobre cierto tipo de accién o

situacion sin contener ninguna oracion factica.

Pero en todos los casos en que alguien diga que esta profiriendo un juicio ético, la
funcion de la palabra ética relevante es puramente emotiva, pues ella expresa
sentimientos en referencia a ciertos objetos y no realiza ninguna proposicion factica

sobre ellos.

Resulta conveniente precisar que los términos éticos no sirven Unicamente para
expresar sentimientos. Ellos también tienen como funciéon provocar sentimientos y

estimular acciones. Asi, algunos de ellos son empleados de tal forma que dan a las
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oraciones en las que estan contenidos el efecto de comandos. Por ejemplo, la oracion
‘es tu deber decir la verdad’ podra ser considerada tanto como una expresion de cierto
tipo de sentimiento ético en relacion con la verdad como una expresion de comando
equivalente a ‘di la verdad’. La oracion ‘debes decir la verdad’ también implica el
comando ‘di la verdad’, pero ella es menos empatica. En la oracion ‘es bueno decir la
verdad’ el comando se ha convertido sutilmente en una sugerencia. El significado de la
palabra ‘bueno’ se diferencia, entonces, en su sentido ético, de la palabra ‘deber’ o de
la palabra ‘debes’. De hecho, se puede definir el significado de varias palabras éticas
en términos de los sentimientos que ellas expresan y de las diferentes respuestas que

ellas intentan provocar.

Se ha visto, pues, por qué es imposible encontrar un criterio para determinar la validez
de los juicios éticos. No es porque ellos tengan una validez absoluta que sea
independiente de la experiencia ordinaria, sino porque ellas no tienen validez objetiva

de ningun tipo.

Si una oracién no es una proposicién genuina, no tiene sentido preguntarse si ella es
verdadera o falsa. Y se ha visto ademas que las oraciones que expresan juicios
morales no dicen absolutamente nada. Son expresiones de sentimientos y como tales
no se encuentran dentro de la categoria de la verdad y la falsedad. No son verificables
por el mismo motivo que los gritos de dolor o una palabra de comando no son

verificables, pues no expresan proposiciones genuinas.

Por ende, los considerandos relativos a si una marca es contraria a la moral o a las
buenas costumbres o al orden publico o si el anuncio publicitario de El Bocon alentaba
actos contrarios a la adecuacion social no son ni verdaderos ni falsos, sino Unicamente

modos de expresar sentimientos o emociones.

Consecuentemente, las decisiones con efectos juridicos que traten de estos temas en

especifico nunca seran debidamente motivadas y son, en resumen, inconstitucionales.
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Explicado esto, que un hecho sea subsumido dentro de una clausula de moralidad (si
un anuncio publicitario puede tener como resultado fomentar actos ilegales o si una
marca es contraria a las buenas costumbres) ocasionard proposiciones con fuerte

contenido emotivo y, por tanto, irrefutables.

¢En verdad el padre que criticaba a su hijo en el anuncio publicitario del diario
deportivo ElI Bocdén podria incentivar a otros padres a maltratar a sus hijos? Para
algunos si y para otros no®”. ;Quién tiene la verdad o la razén? No tiene sentido
preguntarnos esto, pues nuestras consideraciones tienen una gran carga emotiva, y la
verdad y la falsedad, y, en consecuencia, la refutabilidad de ellas no podran entrar en
juego. He aqui el por qué de tantas posiciones encontradas y opiniones divergentes en
relacion con los casos antes descritos. Nadie podré justificar plenamente su posicion.

Coda.-

Finalmente, se puede agregar que los conceptos emotivos son palabras que son
empleadas, de forma ostensible o encubierta, para exteriorizar, despertar o agudizar

ciertas actitudes de aprobacién o desaprobacion.

Libertad, democracia, imperialismo, oligarquia, comunista, nacionalista, terrorismo, son
sblo algunas palabras que, en determinados contextos, desempefian una funcién
emotiva®®. A éstos, se les suma, la moral, las buenas costumbres el orden publico y la

adecuacion social.

25 | os hechos descritos por dicho anuncio publicitario pueden ser considerados tanto “un maltrato hacia
un menor de edad” o “una exageracion publicitaria”. Ambas posiciones, aunque contrarias, son
totalmente validas. ¢ Es adecuado que el Derecho decida la asignacién o la continuacion del uso de un
derecho al analizar cuestiones emotivas? Consideramos que no.

Sostenemos que gran parte de las controversias originadas en el estudio y aplicacion de las clausulas de
moralidad estan contaminadas por falta de claridad acerca de como deben tomarse los enunciados
empleados en dichas controversias. Como sefiala Carrid: «Si no tenemos en claro cual es el fondo o
raiz de las discrepancias, vale decir, por qué se discute, seré estéril todo esfuerzo de argumentacion
racional y las disidencias persistirian quizas agravadas. Obtener claridad acerca de esto no es, por
cierto, condicién suficiente para eliminar el desacuerdo, pero si condicidn necesaria.».

26 CARRIO, Genaro. Notas Sobre Derecho y Lenguaje, ob. cit., pag. 22
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Por consiguiente, cuando se intenta redefinir el significado de un término o expresion
procurando mantener intacto su valor emotivo se genera, lo que Charles Stevenson ha
llamado, una “definicién persuasiva’. «Una coalicion politica puede ser descrita como
un ‘acuerdo inter-partidario que es indice de madurez civica y de espiritu de
conciliacion’ o como un ‘transfuguismo’. El uso de esta ultima palabra revela una clara

actitud denigratoria®®”’.

Cuando se dice ‘esta marca atenta contra las buenas costumbres’ o ‘esta marca no es
contraria a las buenas costumbres’ a lo que se hace referencia, en realidad, es a la

actitud de desaprobacion o aprobacion de la marca.

El propésito de los juicios morales no es establecer hechos, sino influir en nuestro
comportamiento a través de expresiones de aprobacion o desaprobacion. Las palabras

con significado emotivo cumplen este rol.

Se puede citar diversas consideraciones que apoyen que el anuncio publicitario de El
Bocon no podria generar ningun maltrato. Pero también otras tantas que indiquen lo
contrario. En consecuencia, el desacuerdo no se da en los hechos sino en la actitud.
Las actitudes pueden ser explicadas, por supuesto, pero el desacuerdo permanecera
en las actitudes.

De acuerdo con estas consideraciones, las clausulas de moralidad, en el contexto de
las figuras en las que se les ha aplicado con mayor frecuencia, no cumplen otra funcién
gue las de ser una herramienta de la cual se sirve el Ordenamiento Juridico en el
contexto de la presente tesis para decidir no sobre alguna controversia juridica, sino

Unicamente sobre desacuerdos en la actitud.

Todas las decisiones resefiadas en el Capitulo Il tienen un matiz arbitrario, y la razon
es que los legisladores nunca se preguntaron qué significaban las clausulas de

moralidad y qué funcién cumplian ellas.

%7 Charles Stevenson citado por CARRIO, Genaro, ob. cit., pag. 23
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2. Otras consideraciones

A pesar de haber demostrado que los conceptos éticos conllevan decisiones arbitrarias
y que esta sola razon es suficiente para eliminar las clausulas de moralidad resefiadas
en la presente investigacion, no se puede evitar sefalar otras razones que, si bien, no

son sustanciales, sino indirectas, también sostienen la propuesta abolicionista.

2.1 No es propio calificar a las marcas ni a los actos publicitarios como contrarios a las

clausulas de moralidad.

Una marca mixta —aquella que contiene un logotipo y una denominacion— podria
estar bien disefiada o mal disefiada. Algunos podrian considerarla de estructura
simple, mientras que otros pensarian que dicha marca atraeria la atencion de los

consumidores sobremanera.

Empero, ¢ puede una marca asimilarse a un insulto, ofensa, groseria? Es decir, ¢una
marca podria ser equivalente al insulto proferido por una persona a otra?, ¢ Es lo mismo
el que una persona le diga wedn a su interlocutor y el registro o uso en el mercado de

la marca Pezwedn y disefio?

Si alguien le muestra el libro que contiene la historieta del Pezweon y cuya caratula
lleva este nombre a otra persona, ¢esto constituye un acto contrario a las buenas

costumbres segun el parecer de esta persona?

Lo anterior deberia determinarse siguiendo tres pasos. En primer lugar, uno debe
preguntarse cual es el acto comunicacional del que se debera determinar su
contrariedad a las clausulas de moralidad. En segundo lugar, el significado de un acto
comunicacional se determina sélo dentro de un contexto dado. Asimismo, una vez que
ubicamos el contexto dentro del cual un acto comunicacional se ha desarrollado,

debemos preguntarnos si el acto comunicacional que atenta contra las clausulas de
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moralidad es entendido, dentro del contexto dado, tanto por el emisor como por el

receptor.

Por cuestiones metodoldgicas los ejemplos que a continuacion se detallan tendran
como elementos principales actos comunicacionales que ya se han estudiado en

capitulos anteriores. En el Derecho Marcario, se tiene el caso del Pezweon.

El primer paso es identificar cuél es el acto comunicacional que se va a analizar. La
Unica respuesta posible en el caso del Pezwedn es la misma marca Pezwedn. No es lo
mismo, como es manifiesto, decirle “wedn” a una persona que la sola presentacion de
la marca Pezweobn. En la primera situacion, y en ciertos contextos, esto podria ser un
insulto o un apelativo de carifio. En la segunda situacion no existe acto comunicacional
mas alla que la misma presentacion de la marca. ¢A quién estaria dirigida la frase
Pezweodn como acto comunicacional refiido con las clausulas de moralidad? A nadie en
especifico. Esto demuestra que el andlisis in abstracto que se realiza sobre una marca
para identificar si es contraria a las clausulas de moralidad es un claro error de

concepto.

En el supuesto negado de que la marca haya sido dirigida a alguien en especifico y
pueda ser calificada como un acto comunicacional, el Unico contexto dentro del cual

podria ser analizado su significado seria a través de su uso en el mercado.

Pero, el analisis de registrabilidad de la marca se realiza in abstracto, pues, a diferencia
de otros sistemas, el comunitario no requiere el uso previo de la marca para poder
acceder a registro. En consecuencia, el funcionario que analiza una marca la colocara
en supuestos posibles, algunos de ellos exagerados o inverosimiles, pero nunca en un
contexto en especifico. Por consiguiente, el andlisis del funcionario siempre sera

sesgado. Este punto ha sido resaltado por Rodriguez de la siguiente forma:

«El signo que es sometido al analisis de registrabilidad probablemente no haya sido
empleado en el mercado por lo que juzgar su moralidad o incompatibilidad con los

pareceres de la sociedad implica analizar el signo fuera del contexto en el que pretende
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desenvolverse. Debe notarse, al respecto, que ciertas marcas, en especial,
pretenderan la transmision o evocacion de determinados conceptos o contenidos. Y la
percepcion que el publico consumidor tiene del contenido expresado por la marca
resulta cambiante. En un momento dado, la marca puede transmitir un mensaje que

luego es entendido de otra manera.?®»

Pues bien, es factible compaginar lo que se ha mencionado sobre los actos
comunicacionales en el Derecho de Marcas con lo que se ha sefialado previamente en
el Derecho Publicitario. ¢Como es que el contenido de un anuncio publicitario podria
provocar la generacion de actos que atenten contra la adecuacion social?, ¢el
comercial de El Bocén en el que un periodista critica despiadadamente a su hijo podria
incitar la comision de esos actos? La respuesta que se postula en la presente tesis es

negativa.

En primer término, un anuncio comercial es (i) ficticio y (ii) su meta es posicionar una
determinada marca en la mente del consumidor. EI consumidor razonable, si el
estandar que se utiliza es el de aquel consumidor que, mediante una pericia minima,
conoce todos los factores comunes que rodean a su opcion de compra, deberia

conocer las dos caracteristicas arriba mencionadas.

En segundo término, ver un anuncio publicitario que contiene actos contra la
adecuacion social no es condicion suficiente para que una persona realice dichos actos
en el mundo real. De lo contrario, se pretenderia que los consumidores son simples
automatas que estdn a la merced de los contenidos comerciales disefiados por un

publicista perverso y un anunciante malévolo.

Aqui la responsabilidad del anunciante debe cefiirse hasta que el anuncio comercial
cumpla con los principios de autenticidad, veracidad, legalidad y el de substanciacion

previa. Generar una proteccién adicional en el consumidor por los posibles efectos

%8 RODRIGUEZ GARCIA, Gustavo M. iNo Me Dejes Sin Marca, Pezweén! Consideraciones Legales y
Econdmicas A Favor de la Abolicion de las Clausulas de Moralidad en el Derecho de Marcas. En: lus Et
Veritas. 42, pag. 339.
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incitantes que un anuncio publicitario pudiera provocarle es crear incertidumbre en el
anunciante y transferirle un peso que, en caso de que el consumidor cometiera un acto

contra la adecuacion social, deberia recaer exclusivamente en el consumidor.

Esta sobreproteccion generada en el Derecho Marcario y en el Derecho de la
Publicidad se ha producido porque quienes la incluyeron legislativamente no tenian una
perspectiva correcta. Asi, por ejemplo, cuando a Quentin Tarantino se le preguntd
sobre la violencia en sus peliculas y su probable relaciéon con la violencia en la vida

real, él declaré lo siguiente:

«La violencia es s6lo una de las muchas cosas que se puede utilizar en las peliculas.
La gente me pregunta, ¢de donde se origina toda esta violencia que aparece en tus
peliculas? Y yo digo, ¢de donde sale tanto baile en las peliculas de Stanley Donen?
Ahora bien, si me preguntan qué opino de la violencia en la vida real, pues tengo
muchos sentimientos sobre ello. Creo que es uno de los peores aspectos en los
Estados Unidos. Pero, dentro de las peliculas, la violencia es genial. A mi me

gusta®®».

Michael Moore, en su documental Bowling For Columbine que analiz6 la violencia
relativa al uso de armas de fuego en los Estados Unidos de América mencioné lo

siguiente:

«Dicen que son las peliculas violentas y los videojuegos los responsables [de la
violencia]. La ultima vez que revisé, las peliculas y videojuegos en Japdn eran mas
violentos que los nuestros, y aun asi menos de 20 personas por afio son asesinados

con armas de fuego en Japdn, y en el 2006 sélo fueron 2 personas?®®.»

209 7UCKERMAN, Esther. Everything Quentin Tarantino Really Thinks About Violence and the Movies.
En: The Atlantic Wire. Contenido disponible en linea: http://news.yahoo.com/everything-quentin-
tarantino-really-thinks-violence-movies-200748205.html

29 MOORE, Michael. It's the Guns — But We All Know, It's Not Really the Guns. En: MichaelMoore.com.

Contenido disponible en linea. http://mwww.michaelmoore.com/words/mike-friends-blog/its-guns-we-all-
know-its-not-really-guns
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Lo mas grave de la situacion es que la inclusion de las clausulas de moralidad se ha
llevado a cabo sin que exista evidencia cientifica que pueda demostrar: (i) el nexo entre
la disposicion de una marca y la generacién de dafio en el consumidor medio y (ii) el
nexo entre la difusion de un anuncio comercial y la generacion de actos que atenten

contra la adecuacioén social.

2.2 Los consumidores y su desvinculacion de la moral

La Psicologia Conductual se ha encargado de realizar diferentes investigaciones
dirigidas a conocer el proceso de reaccidn de las personas frente a conductas
“inmorales” de figuras publicas.

A primera vista, uno pensaria que dichas personas tienden a mostrar una resistencia
hacia la conducta transgresora de un personaje publico, pero, mas alld de lo que la
intuicion generalizada pueda concebir, la reaccion del publico no es, por lo general,

negativa.

Este fenbmeno se conoce como “racionalizacién de la moral”, un proceso mediante el
cual los consumidores reconstruyen o reinterpretan conductas transgresoras y las
hacen parecer menos inmorales. Es decir, los consumidores pueden brindar
argumentos para justificar o condenar las conductas inmorales de las figuras publicas,
lo cual, extrapolado al Derecho de Marcas o al Derecho de la Publicidad, significa que
la afectacién que podria causar una marca “inmoral” u ofensiva o un anuncio que
atenta contra la adecuacion social no es tan real como lo podria haber pensado la

autoridad.

Es més, recientes estudios de la Psicologia Conductual sefialan que la racionalizacién
de la moral no es el Unico fendmeno que se ha detectado en los consumidores, sino
gue se ha constatado uno de mayor importancia, conocido como “la desvinculacion de

la moral” (“moral decoupling”, en inglés).
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Segun Bhattacharjee, Berman y Reed, «definimos a la desvinculacion de la moral como
un proceso de separacion psicolégica, por el cual los consumidores separan
selectivamente los juicios de moralidad del desempefio»?** que una figura o personaje

publico pudiera tener.

Como resultado de este fendmeno recientemente estudiado se ha comprobado que los
consumidores tienden a respaldar a figuras o personajes publicos que han cometido
actos inmorales. Asi, «la desvinculacién de la moral permite que los individuos
reconozcan que una figura publica ha cometido un acto inmoral, pero a su vez, pueden
sostener que este acto no debe influir en los juicios sobre el desempefio de la figura

publica»®?,

De tal suerte, si bien los individuos no perdonan la comisién de actos inmorales como
sucede con la racionalizacién de la moral, la desvinculacién de la moral genera un
menor compromiso con los estdndares morales de tales individuos. En pocas palabras,
los consumidores pueden condenar la actuacién moral de una figura publica, pero, al
mismo tiempo, sostener que el desempefio de ésta no tiene ninguna relacién con su

actuar moral.

Algunos ejemplos clarificardn el fendmeno de la desvinculacion de la moral que se da
en los consumidores. El equipo de investigacion conformado por Bhattacharjee,
Berman y Reed estudi6 el caso de Bill Clinton, quien, como es de conocimiento publico,
fue acusado por la House of Representatives de los Estados Unidos de América por
dos cargos, el primero por juramentar en falso y el segundo por obstruccién de justicia
con respecto a su relacion con una practicante de la Casa Blanca y quien, no obstante,
finalizd su gobierno con una aprobaciéon de su gestion del 66%, el porcentaje mas alto

gue haya tenido un presidente estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial.

211 Amit Bhattacharjee, Jonathan Z. Berman, y Americus Reed Il. Tip of the Hat, Wag of the Finger: How
Moral Decoupling Enables Consumers to Admire and Admonish. En: Journal of Consumer Research.
Chicago Journals. Septiembre 2012.

212 |bidem
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Otra situacién examinada fue la de Martha Stewart, quien habia sido condenada a
prision efectiva el 2004 por uso indebido de informacion privilegiada. Mientras que el
precio unitario de las acciones de su compafila cayé un 23% al momento de la

sentencia condenatoria, al final del afio se triplico.

El dltimo caso estudiado fue el de Lance Armstrong, quien finalmente se allané ante la
Agencia Anti-Doping de los Estados Unidos de América en relacion a las denuncias por
haber competido bajo el efecto de drogas ilegales. La organizacion Livestrong,
fundada por él para la lucha contra el cancer, empezo6 a recibir donaciones, que ni
siquiera habia solicitado, apenas Armstrong se declaré culpable. Dos grandes
colaboradores de la organizacion, Nike y Anheuser-Busch, decidieron continuar
patrocinando y apoyando a Armstrong.

Bhattacharjee y Berman, bajo la supervision de Reed, tomaron los casos de las figuras
publicas anteriormente resefiadas para realizar seis estudios como prueba de la teoria
de la desvinculacion de la moral. En tales estudios, a los participantes se les mostro
escenarios que describian las transgresiones morales de dichas figuras publicas y
luego se les formulaba una serie de preguntas sobre los sentimientos que les producia
las situaciones descritas. Tal como se habia supuesto, las respuestas de los
participantes revelaron un tipo de razonamiento moral distinto a la racionalizacion de la

moral.

De manera especifica, los argumentos separaban la moralidad del desempefio, en
lugar de “justificar” racionalmente la conducta inmoral de las figuras publicas. Las
repuestas se disefiaron de dos formas. En la primera de ellas, se daba a elegir a los
participantes argumentos de desvinculacion de la moral y otros argumentos de
racionalizacion de la moral. Bajo la segunda forma, se dejaba a los participantes que
respondieran segun sus propias palabras. Ambas formas arrojaron los mismos
resultados: los consumidores utilizan y elaboran mas argumentos sobre la
desvinculacion de la moral que otro tipo de argumentos, como el de racionalizacion de

la moral.
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Dos de los estudios presentaron un cambio interesante en la investigacion. Una de las
metas importante del equipo de investigacion era explorar si los participantes optarian
por la racionalizacion de la moral en lugar de la desvinculacion de la moral en
situaciones donde la transgresion sea altamente relevante en el desempefio y, por
tanto, dificil de separarla de éste. Por ejemplo, un jugador de béisbol que usa
esteroides o0 un politico que evade impuestos hacen que la eleccion de la
desvinculacion de la moral sea més dificil que en situaciones donde un jugador de

béisbol evade impuestos o un politico usa esteroides.

A pesar de estas diferencias, la desvinculacion de la moral fue la estrategia preferida
por los participantes, alcanzando dos tercios del total. Por ende, esta forma de

razonamiento parece ser atractiva para los participantes.

La investigacion tiene implicaciones directas en el mundo real, sobre todo para los
profesionales de los campos de ventas, marketing y relaciones publicas, o de
cualquiera que sea responsable de posicionar marcas de figuras publicas que se
encuentran en circunstancias controvertidas. En efecto, «estas personas desean crear
condiciones —durante el tiempo desde que enfocan el tema hasta que brindan las
conferencias de prensa— que les permite tomar medidas que promuevan la

desvinculacion de la moral, tal como en el caso de Tiger Woods y Michael Vick»**",

Michael Vick, un jugador de futbol americano de los Atlanta Falcons, gozaba de una
carrera respetada en la NFL hasta que fue arrestado por propiciar la pelea ilegal de
perros. Los investigadores revelaron que Vick habia estructurado una perrera donde
los perros eran criados y entrenados, bajo circunstancias crueles, para pelear entre

ellos hasta la muerte.

Finalmente, Vick fue a prisién, pero ahora juega de quaterback para los Philadelphia

Eagles. «Las personas podrian pensar “bueno, el ya cumplié su condena, y se trata

213 WHARTON MARKETING: Moral Decoupling:' How Consumers Justify Supporting a Tarnished Brand.
Contenido en linea disponible en: « http://knowledge.wharton.upenn.edu/article.cfm?articleid=3074»
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sblo de perros”, pero no todas las personas exteriorizan dichos pensamientos. Asi, las
personas si podran decir que su pasado carcelario no tiene nada que ver con el hecho
de que esté jugando por los Eagles. Entonces, uno debe intentar construir esa retérica

con tus consumidores?*», menciona Reed.

Lo cierto es que la desvinculacion moral habilita a los consumidores a hacer lo que
ellos desean: “Hemos descubierto que es mas fécil justificar a través de la
desvinculacién de la moral en lugar de la racionalizacién de la moral”, menciona

Reed?®.

Otro de los resultados que se debe destacar de la investigacion esta referido al caso de
Lance Armstrong, quien fue acusado de hacer algo ilegal que lo ayudo a tener un mejor
desemperio en el ciclismo. Aunque, como ya se ha mencionado, la desvinculacién de
la moral seria mas dificil en este caso, en la mente del publico hay esencialmente dos
Lance Armstrong diferentes: “el que sobrevivid al cancer y colabora con programas
altruistas” y el “ciclista de elite y siete veces ganador del tour de France”.

Y como la investigacion demuestra, aquellos que desean seguir apoyando a Armstrong
pueden “desvincular moralmente”; enfocandose Unicamente en el elevado nivel moral
gue lo rodea por sus esfuerzos en recaudar millones de ddlares a favor de la
investigacion del cancer. Los que deciden apoyar, no tocaran en absoluto el tema del
dopaje, lo cual sugiere que Nike, Anheuser-Busch e incluso Livestrong pueden
aprovechar esta coyuntura. En palabras de Reed, «desde un punto de vista de
marketing, hablamos de la marca y de su proteccion»*°.

Lo que estos estudios traen como novedad es la reaccion del publico consumidor frente
a actos inmorales e incluso ilicitos de las figuras publicas. La respuesta del publico a
través de la desvinculacién de la moral se desdice de los afanes protectores a favor del

consumidor que llevaron a la inclusién de las clausulas de moralidad. En efecto, para

#4 Moral Decoupling:' How Consumers Justify Supporting a Tarnished Brand. Ibidem.

25 |pidem
218 |pidem
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los consumidores, las cuestiones morales parecen estar supeditadas a otras
consideraciones y, por tanto, “lo inmoral” hasta “lo ilicito” podrian no ser fundamentales
en la percepcion de los consumidores, quienes podrian preferir el desempefio y no

tocar la moral.

Lo previamente expuesto evidencia que la inclusion de las clausulas de moralidad, que
tiene como objetivo proteger al consumidor o las personas en general de situaciones
gue atentan o van en desmedro de la moral, presume sin mayor prueba que los sujetos
“protegidos” van a interpretar necesariamente que ciertas marcas 0 anuncios

publicitarios los afectaran siempre y en todos los casos.

En la practica acontece todo lo contrario. Los consumidores emplean mecanismos

para reinterpretar asuntos que estarian supuestamente refiidos contra la moral.

2.3 El cambio social y el cambio del significado de las palabras en el tiempo y el

espacio

No es un secreto que el significado de muchos vocablos varia con el paso de los afios.
Al mismo tiempo que se transforman las condiciones historicas, sociales y culturales de
una comunidad, las palabras de una lengua se modifican, encuentran otros usos y

aparecen nuevas formas de pensar.

Pero también en muchas otras palabras sucede el fenbmeno contrario, ellas quedan

ancladas en el pasado y se convierten en arcaismos e incluso caen en desuso.

No solamente la moral social cambia de regidn en region, sino que también cambia con
el tiempo. Habida cuenta del plazo amplio de proteccion de una obra a través de los
derechos de autor, una obra que, alguna vez haya sido considerada escandalosa y sin
merecimiento de proteccion, posteriormente podria entrar al dominio publico una vez

gue la moral social ya no la considera escandalosa.
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En rigor: «existe una larga lista de grandes obra que fueron alguna vez prohibidas por
ser obscenas para luego ser reconocidas como obras clasicas de la literatura o grandes
trabajos de arte. En el contexto marcario, una determinacion de que una marca sea
escandalosa o inmoral (y por tanto, irregistrable) podria permitir que terceros empleen
la marca. Tal situaciébn podria causar la pérdida de prioridad y haria dificil, sino
imposible, el respeto de estos derechos luego de que la marca se haya vuelto
socialmente aceptable. En la medida en que consideremos ulteriormente que las
marcas no tienen problema alguno —en relacion con la moralidad— no seremos
capaces de remediar el dafio al goodwill de un negocio generado por la incapacidad de

registrar una marca y de establecer prioridad sobre ella?!’.»

Nadie en los Estados Unidos de América encontraria ahora la palabra ‘Madonna’ para
distinguir cierto producto como ofensiva, pues ella ya no tiene connotaciones religiosas.

Inclusive, la mayoria la relacionaria con la famosa cantante de Pop.

En ese mismo pais, ‘Nigger’ o ‘Nigga’ es un término que, en la época de la segregacion
racial, tenia un significado totalmente peyorativo hacia los afroamericanos.
Actualmente, ‘nigga’ hace referencia a alguien con excelentes cualidades o
caracteristicas. ‘He is my nigga’ significa, por tanto, que alguien es muy bueno en su
oficio. Dicha palabra o sus variaciones no tienen ninguna connotacion negativa cuando

es pronunciada entre afroamericanos.

Hasta hace un bicenio, la palabra ‘cholo’ era totalmente ofensiva. Asi lo sefal6 el
cronista Inca Garcilaso de la Vega en su libro "Los Comentarios Reales" publicado
entre 1609 y 1616. En el Capitulo XXXI del libro Nueve, se describen algunos nombres
creados: «[...] Al hijo de negro y de india -0 de indio y de negra- dicen mulato y mulata.
A los hijos de estos Ilaman cholo. Es vocablo de las islas Barlovento. Quiere decir
"perro”, no de los castizos sino de los muy bellacos gozcones. Y los espafioles usan

de él por infamia y vituperio.»

2" ROTHMANN, Jennifer E. Sex Exceptionalism in Intellectual Property. En: 23 STANFORD LAW & POLICY
REVIEW 119, 2012.
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Pero ahora este vocablo, empleado dentro de ciertos contextos, es empleado para
mostrar carifio o afecto. ‘Cholo, devuélveme la llamada mas tarde‘. Recordemos que
algunos afios atras Luis Abanto Morales reivindicé el significado de la palabra de que

se trata mediante su cancion ‘Cholo Soy’.

Esto ha llevado a que muchas personas soliciten el registro de marcas que, por sus
caracteristicas, supuestamente serian ofensivas para dichas personas. Ciertamente:
«el uso consciente de un insulto, como marca, por parte de una persona es evidencia
inobjetable de que una palabra ya no es ofensiva en todas las circunstancias. La
marca se transforma, de esta suerte, en una palabra que puede ser ofensiva en ciertas
situaciones, pero incluso en éstas sera dificil que gran parte del grupo a la cual se

dirige la marca se vea ofendida por ella®*®.»

La palabra ‘fag’ nos brinda un ejemplo claro de la transicién de significados de una
palabra a la que nos hemos referido. Histéricamente, ‘fag’ era insulto contra los
homosexuales. Hasta el 2003, por estas razones las autoridades denegaban
consistentemente el registro de ese término como marca. Sin embargo en septiembre
de 2005, la marca ‘F.A.G. Fabulous and Gay’' que cubria productos cosméticos fue
admitida, por primera vez, como un signo que contenia la palabra ‘fag’ en clara alusion
a los homosexuales. Actualmente, los homosexuales contindan con el proceso de re-
apropiacion de términos como ‘fag’, palabra que ya no es ofensiva en todos los

contextos.

Estos fendmenos de transicion de significados y reapropiacién de palabras para darle
un significado contrario se han experimentado sobre las palabras ‘dyke’ ([tortillera] el
cual era un insulto a las lesbianas), ‘queer’ (que significa ‘raro’ y era una ofensa a los

homosexuales. Esta palabra tiene un significado reivindicado. Un claro ejemplo es el

218 ANTEN, Todd. Self-Disparaging Trademarks and Social Change: Factoring the Reappropriation of
Slurs into Section 2(a) of the Lanham Act. En: Columbia Law Review, Vol. 106, No. 2, 2006, pag. 412
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titulo de un conocido programa “Queer eye for the straight guy?*”)

y el uso de la
palabra ‘bitch’ en ciertos contextos (antes ella se referia a la mujer de la peor fama y
que ahora ha tomado una connotacion abiertamente opuesta, pues ahora significa

‘mujer con caracter’).

Existe un orden cronolégico para la experimentacion de estos fendmenos.
Inicialmente, una palabra tiene un significado ofensivo. Luego se da una etapa de
transicion, en la cual tal palabra puede ser ofensiva en ciertos contextos. Finalmente,
se verifica la etapa de reapropiacion de la palabra en la cual ésta toma un significado
opuesto al original. La palabra no tendra entonces una connotacion peyorativa, sino

laudatoria.

El reconocimiento de estos cambios de significados por parte de los Diccionarios se da
de forma muy tardia. La paradoja se da pues, en que las autoridades toman como
fuente diccionarios que no necesariamente estan actualizados en referencia a los

significados cambiantes que puede tener una palabra determinada.

Para enfatizar este ultimo punto, la palabra ‘huevén’ también sirve para dirigirse con
carifio a personas cercanas, especialmente amigos. Sin embargo, este significado no
estd aun recogido por el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, lo cual

demuestra que él no es una fuente confiable para determinar la suerte de un derecho.

Acaso esta circunstancia haya llevado a que la Direccion de Signos Distintivos se haya
tropezado con el hecho de que, al no estar contemplado el significado ‘positivo’ del
vocablo ‘huevén’ en el Diccionario ‘oficial’, oficialmente solo se reconozca que ‘huevén’

es un insulto.

En resumidas cuentas, lo que puede ser entendido como una expresién o palabra
inmoral o contraria a las buenas costumbres no es un criterio fijo, sino cambiante y, en

consecuencia, el analisis de las clausulas de moralidad, dentro de los temas que se

219 E| programa mostraba a cinco homosexuales, cada uno especializado en algiin tema, que ayudan a
una persona heterosexual a cambiar su estilo de vida.
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han abordado, no responde, muchas veces a la realidad existente en la sociedad, que,
si bien es cierto no puede ser del agrado de muchos —la moral y las buenas
costumbres son conceptos emotivos que escapan a la rigurosidad de un analisis l6gico

y factico— no se puede negar y tampoco cambiar mediante una decision juridica.

Tal como sostienen ciertos autores: «la permisividad sexual creciente en nuestra
sociedad y las discusiones sobre sexo mas abiertas han generado que la Oficina de
Patentes y Marcas y la TTAB permitan el registro de una amplia gama de marcas
orientadas sexualmente. A menos que existan formas obvias de vulgaridad o
imagenes explicitas, la PTO parece dispuesta a registrar marcas sexuales sugestivas,
que impliguen una asociacién “limpia”, o que contengan un simbolo que desactive la
connotacion escandalosa. Gallos, buhos e individuos con nombres desafortunados

podrian volverse los mejores amigos de los solicitantes®*».

Pero, como ya se ha adelantado, la moral social no cambia sélo con el tiempo, sino
también en diferentes espacios geogréficos. Ello representa un obstaculo para ciertos
fines de uniformizacién de los Ordenamientos Juridicos de importantes paises del

mundo. Asi, en los Estados Unidos de América se configura la siguiente situacion:

«Una obra considerada no obscena en New York y, en consecuencia, protegida por el
sistema de Derechos de Autor federal en ese estado podria ser libremente copiada en
Oklahoma donde podria ser considerada obscena. Esto desafiaria la proteccion de los
derechos de autor sobre la base de la moral de las comunidades més conservadoras.
Incluso si la obscenidad no fuera el punto de referencia, lo que es considerado como
pornografico o inmoral sobre la base del contenido sexual diferira de region en regién, y
asi se generan decisiones disparatadas y una proteccion de derechos sin sentido. Tal

resultado retaria los fines de la uniformidad nacional y [...] socavaria muchos de los

220 BOLEN, m. Christopher, CAIRA Richard J y WOOD, Jason S. When scandal becomes vogue: the
Registrability of sexual references in Trademarks and protection of trademarks From tarnishment in
sexual contexts. En: IDEA: The Journal of Law and Technology. 1999
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fines de los derechos de autor y del derecho marcario, tal como la promocién del

progreso y la proteccién del consumidor®?.»

La problematica entre los fines de uniformizacién (o armonizaciéon) de un sistema
juridico general y autbnomo que persigue la Union Europea se acrecienta con la

inclusion de las clausulas de moralidad.

Recuérdese que en el caso del logotipo de la Unién Soviética, el Tribunal General no
logré convencer al pronunciarse sobre el argumento de la apelante en el sentido que la
decision controvertida se referia a que la marca solicitada podria ser contraria al orden
publico y a las buenas costumbres de Hungria y Letonia, cuando, en realidad, la visién
regulatoria en temas marcarios de la Union Europea requeria un analisis global, del

mercado comun, y no con respecto a uno o dos paises.

Por dltimo, si el régimen comunitario de marcas constituye un sistema auténomo cuya
aplicacién es independiente de todo sistema nacional, entonces no se entiende como
una marca solicitada a registro comunitario puede ser negada solo por ser inmoral en

dos paises.
2.4 Inseguridad juridica

En México, cajeta es un dulce hecho a base de leche de cabra, alimento que es motivo
de orgullo en esas tierras. Es mas, la cajeta fue designada como el Postre del
Bicentenario Mexicano el 2010. Asi, pues no debe sorprender que este dulce de leche
esté cubierto por diferentes marcas registradas en México que contienen la

denominacion ‘cajeta’.

Presumiblemente los signos distintivos referidos a estos dulces no podran ser inscritos
en la Argentina porque contendrian la palabra cajeta que en el pais del Rio de la Plata

significa, de una manera vulgar, ‘vagina’. Los anuncios publicitarios ya elaborados en

221 ROTHMANN, Jennifer E. Ob cit.
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México no podrian aplicarse al pais del tango porque serian censurados por violar la

moral o las buenas costumbres, por ejemplo.

Los automéviles ‘Pajero’ de Mitsubishi (Mitsubishi/Pajero) tienen caracteristicas de
agresividad. Es por eso por lo que los creativos decidieron bautizarlos con el nombre
de un Leopardo de la Patagonia de la Argentina. Con la connotacion de la
denominacién ‘pajero’ en nuestro pais, ¢no seria materia de debate si esta marca fue
acaso registrada con el debido resguardo de la moral y las buenas costumbres? Pues
bien, en el estado de cosas, la respuesta es positiva y, muy a pesar, de que en otros

paises la misma palabra tenga significados distintos y totalmente inofensivos.

Dentro de la experiencia profesional del que esto escribe, actualmente se acostumbra
gue los clientes extranjeros consulten, antes de presentar una solicitud de registro de
marca en el Perd, si el signo distintivo examinado —que contiene caracteres diferentes
a los del idioma castellano— viola las clausulas de moralidad. Esto encarece la
consulta que se efectla y es la solicitante sobre quien recaen los sobrecostos

generados por las clausulas de moralidad.

Es conocido por todos que uno de los pilares del Derecho es la Seguridad Juridica, el
cual se basa en la certeza del Derecho. La idea es que ante casos similares, se
originen respuestas juridicas similares, pues, de esta forma, se protegera a los

ciudadanos de cualquier decision arbitraria que pueda afectar sus derechos.

La aplicacion por parte de la autoridad competente de las clausulas de moralidad
deberia respetar tal principio de Seguridad Juridica, pues, si es evidente que dos
marcas podrian ser contrarias a las buenas costumbres por hacer referencia al acto
sexual, entonces, ambas tendrian que tener el mismo destino: la denegatoria o, si en
caso la autoridad determinara que tales marcas no infringen ninguna disposicion
normativa, de la misma forma, se llegaria al mismo resultado: el otorgamiento del

registro de ambas. Empero, la realidad nos muestra todo lo contrario.
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Sin duda, la practica decisoria ha demostrado que, dentro del territorio peruano, las

decisiones de la autoridad competente han sido abiertamente arbitrarias, tal como

gueda de manifiesto en el siguiente cuadro:

Marca

Clasificacion

Resultado

CHESU

Contenido que podria ser
considerado
grosero o irrespetuoso

Denegada

Q-LITO

Contenido que podria ser
considerado
grosero o irrespetuoso

Denegada

DON JIJUNA

Contenido que podria ser
considerado
grosero o irrespetuoso

Denegada

LOS JIJUNA

Contenido que podria ser
considerado
grosero o irrespetuoso

Denegada

Y A Mi QUE CHU

Contenido que podria ser
considerado
grosero o irrespetuoso

Denegada

MARKA ESTUPIDA

Contenido que podria ser
considerado
grosero o irrespetuoso

Denegada

POR JODER

Contenido que podria ser
considerado
grosero o irrespetuoso

Denegada

CARAJO

Contenido que podria ser
considerado
grosero o irrespetuoso

Denegada

DEL CARAJO

Contenido que podria ser
considerado
grosero o irrespetuoso

Denegada

EL CARAJAZO

Contenido que podria ser
considerado
grosero o irrespetuoso

Denegada

Contenido que podria ser

Denegada

en primera instancia y
registrada en segunda
instancia

PEZ WEON considerado

grosero o irrespetuoso

186

Tesis publicada con autorizacién del autor

No olvide citar esta tesis




TESIS PUCP

PON
gNIVERSIDAD

ATOLICA
EL PERU

TIFICIA

) Contenido que podria ser
PEZON considerado Registrada
grosero o irrespetuoso
Contenido que podria ser
WASA considerado Registrada
grosero o irrespetuoso
Contenido que podria ser
Q' TAL CONCHA considerado Registrada
grosero o irrespetuoso
CHOLA DE Contenclggs?gsrggg e Registrada
MIERCOLES ! g
grosero o irrespetuoso
Contenido que podria ser
DE PUTA MADRE considerado Denegada
grosero o irrespetuoso
Contenido que podria ser
DE FRUTA MADRE considerado Registrada
grosero o irrespetuoso
Contenido que podria ser
PUNTA MADRE considerado Registrada
grosero o irrespetuoso
Contenido que podria ser
D PTM! considerado Registrada
grosero o irrespetuoso
Contenido que podria ser
LAS CONCHAS DE ; .
SUS MARES conS|_derado Registrada
grosero o irrespetuoso
Contenido que podria ser
S- CONCHA considerado Registrada
grosero o irrespetuoso
SEXO Contenido sexual Denegada
SEX, SEX TU MISMO, . _
SEX 6 Contenido sexual Registradas
BOCA COME TULO .
PAGA Contenido sexual Denegada
EL TROLO Contenido sexual Denegada
TACACHANDO Contenido sexual Denegada
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HEMP

Contenido sexual Registrada
‘/ Contenido sexual Registrada
QIXFUCK
| LA CHOLA REGALONA | Contenido sexual Registrada
ARPIUANA . .
Alusion a drogas ilegales Denegada
MUNm Alusion a drogas ilegales Registrada
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Alusion a drogas ilegales Registrada

Alusion a drogas ilegales Registrada

@:) Alusion a drogas ilegales Registrada

WAV E -\WOMEN -“WEED

HUERTA
PERDIDA Alusion a drogas ilegales Registrada
| MARIMBA | Alusién a drogas ilegales Registrada

Ante clausulas de moralidad que contienen conceptos de naturaleza emotiva, no es
posible encontrar certeza juridica porque las consideraciones desarrolladas en
cualquier decisiéon juridica relativa a dichas clausulas no tienen su fundamento en
argumentos que pueden ser construidos sobre proposiciones que se puedan
determinar como verdaderas o falsas. La controversia esta en la actitud de la autoridad

con respecto al caracter moral de cierto elemento.
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Queda claro que no so6lo no es posible llegar a un acuerdo con respecto a las
decisiones que apliquen las clausulas de moralidad sobre bases racionales, sino que
incluso en los temas que se ha abordado, la existencia de estas clausulas viola el
principio de seguridad juridica y, a resultas de ello, la confianza que los ciudadanos

puedan depositar en el Ordenamiento Juridico.

2.5Las invenciones, los modelos de utilidad y los disefios industriales. La historia del

vibrador.

¢ Existe en el mundo una patente de invencion inmoral? Hasta el momento no. ¢ Existe

en el mundo un modelo de utilidad o un disefo industrial inmorales? Tampoco.

A pesar de que estas clausulas de moralidad existan en los elementos de las patentes
de invencion y modelos de utilidad y en los disefios industriales, ain no se ha verificado
gue se haya denegado su patentabilidad o registro por haber sido estimadas como

contrarias a la moral o a las buenas costumbres.

Esto quiere decir que las clausulas de moralidad tienen poca relevancia practica sobre
las patentes de invencidon o modelos de utilidad. ¢Como se puede explicar este
fendmeno? De forma simple. El sistema de patentes existe para incentivar la creacion
de innovaciones y tecnologias que puedan ayudar al desarrollo de las sociedades.
Ante el esfuerzo manifiesto de una invencion, se concede un derecho limitado al
creador de obtener los réditos de la explotacién de su creacion. Se habia sefialado en
capitulos precedentes que las patentes de invencién deben tener caracter novedoso,
tener nivel inventivo y aplicabilidad industrial. Nada mas interesa y nada mas le debe

interesar al sistema de patentes.

JLa invencion del teléfono es inmoral?, ¢la invencion de la Internet es contraria a las
buenas costumbres? La respuesta estd en que no es propio hablar de cuestiones
morales en elementos que contribuyen al desarrollo y se definen por caracteristicas

meramente técnicas.
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El caso de vibrador puede ilustrar facilmente este punto.

El primer vibrador tuvo un origen muy diferente del que se asocia hoy en dia. Comenz6
a usarse en 1870 para tratar por consejo meédico la “Histeria” femenina una supuesta
enfermedad que, desde la antigledad, pensaban que atacaba a la mujer cuando ésta

se mostraba irritable.
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En el siglo XIX, cualquier comportamiento extrafio —ansiedad, irritabilidad, fantasias
sexuales— era considerado como un claro sintoma de la Histeria y la paciente era
enviada inmediatamente a recibir un masaje relajante. En aquellas épocas, no se
consideraba a las mujeres seres sexuales y se creia que los desordenes psiquiatricos

femeninos provenian del Utero.
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Los médicos seguian combatiendo la histeria femenina acariciando manualmente el
clitoris y la vulva de las pacientes hasta que pudieran alcanzar lo que en aquella época

era conocido como “paroxismo histérico”, que en realidad era un orgasmo.

En 1859 un médico aseguré que una de cada cuatro mujeres estaba aquejada de
Histeria y reunié decenas de paginas de posibles sintomas, con lo que casi cualquier
dolencia leve podia servir para diagnosticarla. Los médicos pensaban que la tension de

la vida moderna hacia a las mujeres mas susceptibles a desérdenes nerviosos.

Waler massages as a treatment for hystona © 1660

Rachel P. Maines, menciona que estos casos eran muy ventajosos para los médicos,
dado que no habia ningdn riesgo de que la paciente muriese pero necesitaba
tratamiento constante, lo cual era una notable y facil fuente de ingresos. El Unico
problema era que los médicos no disfrutaban con la tediosa tarea del masaje. La
técnica era dificil de dominar para un médico y podia tomar horas llegar al “paroxismo

histérico”?%2,

222 p_ MAINES, Rachel. The Technology of Orgasm “Hysteria, The Vibrator and Women’'s Sexual
Satisfaction”. The John Hopkins University Press Baltimore & London. Pags 49 y sgts.
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El primero que tuvo la idea de crear ese invento fue un meédico britanico llamado
Joseph Mortimer Granville, que en 1870, cansado de masturbar manualmente a sus
pacientes, patent6 el primer vibrador a vapor con forma falica, y aunque de un tamafio
considerable, fue todo un éxito, ya que lograba “aliviar” a las pacientes en menos de

diez minutos.

Visto el potencial del aparato, y para evitar las vergonzosas visitas al médico, una
empresa, llamada “Hamilton Beach”, comenz6 a producir en 1902 vibradores mas

pequefios.

" No. 4 Victor Combination Pneu-
matic and Mechanical
Vibratory Massage Outfit

Pesmenmdl by Faess Fawns =oba anl ol T

Con el éxito de la comercializaciéon de los vibradores, se masificaron los anuncios

publicitarios, corrientes en aquella época, una de las cuales reza: “Vibracion es vida”.
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En muchos catalogos femeninos el vibrador se publicita como “instrumento contra la
tension y la ansiedad femenina”. Su uso se promociona como una forma de mantener a
las mujeres relajadas y contentas. “La vibracién proporciona vida y vigor, fuerza y
belleza” —dicen los anuncios— “El secreto de la juventud se ha descubierto en la
vibracion”. Su comercializacion llega a tal extremo que algunos modelos incluyen un
recambio adaptable que convierte el vibrador en una batidora.
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En aquellos afios la aplicaciéon del vibrador sobre el clitoris era tenida por una préctica
exclusivamente médica y al no haber contacto con el interior de la vagina, se considera
gue no hay contacto sexual, y no por tanto no existia ningun tabu alrededor de este

objeto.
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No obstante, a partir de 1920, los vibradores aparecen en las primeras peliculas
pornograficas, y empiezan a perder su imagen de instrumento médico. Esto, unido a
gue a principios de los 50 la “Asociacion americana de psiquiatria” declaré que la
Histeria no era una enfermedad, hizo que el vibrador fuera visto como un juguete
sexual y considerado instrumento de perversion, comenzando poco a poco a ser un

tabl, connotacién que casi continua teniendo hoy en dia en muchos lugares.

A pesar de la connotacion tabd que podria representar un vibrador, a ningdn
funcionario se le ocurriria denegar el registro de una patente que tenga como objeto un
vibrador por el simple hecho de atentar contra las clausulas de moralidad. De hecho,
hasta la fecha se sigue otorgando diversas patentes de invencion relativas a
vibradores. Asi, por ejemplo, se tiene a la invencion con Numero de patente:
5928170, el cual contiene un procesador de audio que graba y reproduce mensajes con

el fin de estimular el erotismo.

Recuérdese, por otro lado, que en el caso de las marcas, el criterio principal para
definir su registrabilidad es su aptitud distintiva. Es decir, la capacidad de que una
marca pueda diferenciar un producto de otros que son protegidos por marcas distintas.
La aptitud distintiva, pues, es un criterio que se mantiene inmanente al margen la época
o de quien deba aplicarla. Es un requisito fijo en el tiempo y esto es suficiente para que

el sistema de marcas funcione.
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La otra cara de la moneda es la inclusion de las clausulas de moralidad en el tema de
las marcas, y por sus efectos, que son manifiestamente innecesarias. Lo paraddjico es
que estas clausulas de moralidad si son cambiantes en el tiempo y, lo que es peor adn,
también cambian de acuerdo con la formacién y las experiencias personales de la
autoridad que las aplique. Y lo que resulta insospechado, cambia en una misma

institucion en funcion de las instancias que las analizan.

Tal como sefala Lindley: «[...] el hecho que una marca sea contraria a la ley, la moral,
el orden publico o las buenas costumbres, nada tiene que ver con los objetivos que
persigue del Derecho Marcario, ni con las funciones de la marca moderna. De hecho,
una marca refida con ley, la moral, el orden publico o las buenas costumbres, puede
ser capaz no solo identificar un origen empresarial determinado, sino de cumplir con las

demas funciones propias de la marca moderna [...]?**».

El Derecho de la Publicidad es suficiente con los principios de Legalidad, Veracidad,

Sustantacion Previa y Leal Competencia.

¢, Es recomendable sancionar a una empresa que ha emitido un anuncio publicitario que
es veraz, que tiene pruebas para demostrar lo que en dicho anuncio se promociona,
gue cumple con las normas y que no afecta a un competidor por cuestiones meramente

morales solo porque no cumple con un patrén totalmente discutible e inexplicable?

¢El fin de un anuncio publicitario es informar al consumidor o es captar su atencion
para posicionar su marca? Depende de la estrategia de la empresa en cuyos intereses
se estructura el anuncio publicitario. Una empresa puede posicionar su marca
mediante un anuncio que no informe nada mas al consumidor que la mera existencia

de un producto o servicio.

223 LINDLEY, Alfredo. Cuestionando la existencia de la prohibicion absoluta de registro de marcas
contrarias a la ley, la moral, el orden publico o las buenas costumbres, establecida en el articulo 135
inciso p) del la Decision N° 486. Tesis para obtener el grado de Magister [Maestria de Derecho de la
Competencia y de la Propiedad Intelectual], pag. 131. 2012
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Para estos casos, debe permitirse la existencia de anuncios que muestren situaciones
divertidas y apelen a los recursos del humor, la exageracion y la fantasia sélo para
posicionar su producto o servicio. En este tipo de anuncios publicitarios no puede
analizarse su veracidad por ejemplo. ¢Lo que se dice en el anuncio de El Bocdn es
veraz? Este analisis no entra a tallar, pues estamos ante una situacion creada por la
ficcibn. Es una situacion actuada. Ante situaciones ficticias tampoco puede entrar a
tallar el andlisis de la moral.

Sobre la base de las cuestiones antecedentes, se concluye que la inclusion de las
clausulas de moralidad en los elementos estudiados ni siquiera es propia o pertinente

ni responde a exigencias técnicas.

2.6 Los Derechos de Autor y la censura

Oscar Wilde decia en el prefacio de ‘El Retrato de Dorian Gray’ que no habia tal cosa
como un libro moral o inmoral, pues los libros eran o bien o mal escritos y que esto era

lo Unico que importaba.

Pese a ello, existieron épocas en las que se censurd la publicacion de obras literarias,
gue posteriormente recibieron la aceptacion de la “sociedad” y ahora son reconocidos

como obras clasicas, por cuestiones politicas.

Asi, por ejemplo, “Doctor Zhivago” de Boris Pasternak, fue publicada inicialmente en
1957 en lItalia. ¢Por qué en ltalia? Por la Oficina de Publicaciones del Estado ruso
condend el libro porque generaba dudas en la validez de la revolucion bolchevique, la

cual se describia como si fuera un gran crimen en la historia de Rusia.

Inclusive, cuando Pasternak gand el Premio Nobel de Literatura en 1958, el gobierno
de la entonces Union Soviética lo obligd a renunciar a tal distincion. El gobierno ruso

denuncié que el premio y los jueces suecos propiciaban:

198

Tesis publicada con autorizacién del autor

No olvide citar esta tesis




PONTIFICIA

TESIS PUCP 32'1'-‘65,_'}2'}3“"

DEL PERU

«[...] puramente actos politicos hostiles en contra de nuestro pais y que estaban
dirigidos a intensificar la guerra fria” y como acto politico hostil que reconoce una obra

prohibida a los lectores rusos, por ser contra-rrevolucionaria y difamatoria.[...]».

Es mas, el gobierno ruso indic6 que el premio no tenia relacion con un analisis
imparcial de los méritos literarios de la obra de Pasternak. Adicionalmente, Pasternark
fue expulsado de la Unidn Soviética de Autores y se le despojé del titulo “Escritor
soviético?*”,

Pero, afios después, con la llegada de Gorbachov, la Unidn Soviética de Autores
anuncio que la Oficina de Publicaciones del Estado estaba considerando la publicacion
del Doctor Zhivago. Finalmente, fue publicado en 1988. En febrero de 2004, casas
editoriales de Rusia indicaron que los escritos completos de once volumenes de
Pasternark serian publicados, dos de los cuales ya estaban disponibles, incluyendo los
poemas escritos entre 1912 y 1959, y los otros nueve fueron publicados en febrero de
2005.

Con todo, en Rusia, Doctor Zhivago aun es una obra controvertida en lo que respecta
su status en las lecturas que se imparten en las escuelas, pues auln se debate si debe
ser de lectura obligatoria u opcional. La politica del Ministerio de Educacion ruso es

que los escritores disidentes deben ser de lectura opcional en las escuelas?®®.

El Principe, de Niccolo Machiavelli, publicado en 1532 en ltalia tiene una historia
similar. El Papa Clemente VIl habia autorizado a Antonio Blado a publicar la obra de
Machiavelli, pero en 1559, las obras literarias de este autor fueron incluidas en el Index
librorum prohibitorum, el Index romano de Pablo IV, dentro de la categoria de

“absolutamente prohibida”.

224 KAROLIDES, Nicholas; BALD, Margaret y DAWN, Soba. 120 banned Books: CENSORSHIP
HISTORIES OF WORLD LITERATURE. Checkmark Books. New York, 2011, pag. 48 y siguientes.

225 KAROLIDES, Nicholas; BALD, Margaret y DAWN, Soba. Ibidem.
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El Index romano fue compilado por la Santa Inquisicion a solicitud del Papa Pablo IV
con el objeto de impedir que los catolicos leyeran obras, incluso copias privadas. La
prohibicién resulté del Concilio de Trento, que tuvo como finalidad reforzar la disciplina
de la Iglesia Catdlico-Romana frente al Protestantismo. El Papa Pablo IV, quien habia
sido inquisidor durante toda su vida y enemigo mortal de la herejia, aumento la lista del
Index, afiadiendo categorias referentes a la moral y a las buenas costumbres en
general. Esta fue la primera aparicion de Machiavelli en la lista del Index. Empero, el

sistema de censura fue abandonado en 1966.

En la actualidad, El Principe es considerado como uno de los libros de estrategia
politica mas reconocidos y su lectura es de caracter obligatorio en muchas escuelas

del mundo.

La obra de Harriet Beecher Stowe, “La cabafa del tio Tom”, publicada en 1852 en los
Estados Unidos también fue censurada apenas vio la luz. La obra fue controversial,
pues, ¢como se explicaba que una nacion fundada sobre principios de igualdad
apoyaria un sistema en el que cinco millones de personas fueran degradadas y

forzadas al sometimiento? Por esta razon, la obra generé6 muchos debates.

Muchos ciudadanos en la parte norte del pais querian conocer si la historia era
verdadera, pues ellos no vivian en esclavitud y no podian creer que existiera un
sistema tan cruel en el sur de su propio pais. Por ello, la autora, luego de la
publicacién original, incluyé un capitulo titulado “Anotaciones Finales”, en el que
garantiza la veracidad de cada incidente que ella narraba, por ejemplo, el vuelo de
Eliza a través del rio Ohio y las tristes historias de separaciones de familias en las

subastas.

A pesar de la popularidad que se gané la obra, ésta fue prohibida en el Sur. Sin
embargo, muy pronto se convirti6 en un best seller en el Norte, vendiéndose tres
millones de copias antes de la Guerra Civil. En posteriores versiones, se incluia una
respuesta a la censura de la obra y un dialogo creado entre los que estaban a favor del

esclavismo y los abolicionistas.
200

Tesis publicada con autorizacién del autor

No olvide citar esta tesis




PONTIFICIA

TESIS PUCP 32'1'-‘65,_'}2'}3“"

DEL PERU

Ahora bien, la censura por motivaciones politicas también debe ser comparada por las
prohibiciones por contenido “sexual”. Una de las obras prohibidas por su contenido
sexual fue “El Candido” de Voltaire, publicada originalmente en Suiza en 1759.

En 1821, El Candido se encontraba entre las obras a las que Etienne Antoine, obispo
de Troyne, se habia referido cuando escribié una carta pastoral al clérigo de Francia,
reafirmando todas las 6rdenes de censura previamente emitidas por el clérigo de
Francia y las 6rdenes individuales emitidas por los arzobispos de Paris, en las que
estas obras eran condenadas como ateas y sacrilegas, cuya intencion era socavar la

moral y el gobierno.

«Prohibimos, bajo el Derecho Candnico, la impresion o venta de estos libros dentro del
territorio de la didcesis, y urgimos a los vicarios generales que ejecuten esta regulacion
y monitoreen el cumplimiento de las penas necesarias para todos aquellos que

desobedezcan esta regulacion®®».

El Papa Pio VII también coloco el libro en la lista de obras prohibidas en el Index

romano de 1806.

Luego, en épocas en las que la obra estaba siendo estudiada en muchas universidades
del mundo, el Servicio de Aduanas de los Estados Unidos de América incauté una
carga de la edicion de 1928 de El Candido y lo declaré obsceno. El envio habia sido
ordenado por un profesor de Francés de la Universidad de Harvard, quien habia

asignado como tarea a sus estudiantes la lectura de dicha obra.

Apoyandose en jurisprudencia del Servicio de Aduanas, un funcionario en Boston
incautd el envio porque la edicion de 1928 no habia sido corregida. El profesor de
Francés y sus colegas de Harvard contactaron a funcionarios en Washington,

solicitando una explicacion, pero obtuvieron como respuesta que Voltaire estaba en la

26 KAROLIDES, Nicholas; BALD, Margaret y DAWN, Soba. Ob. Cit. pag 346
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lista de obras prohibidas y que el funcionario de Adunas habia actuado correctamente

al confiscar el envio.

Tras la intercesion de muchos politicos influyentes, el envio fue posteriormente liberado
para poder ser empleado en las clases de Francés de Harvard. Luego de un revés en
el litigio del Ulises en 1933, el Servicio de Aduanas de los Estados Unidos de América
reconocidé que era necesaria una evaluacibn mas delimitada de los libros. El
nombramiento del Procurado de Baltimore, Huntington Cairns, para analizar los
problemas de censura de los funcionarios de Aduanas resulté en la reforma de los
procedimientos que, para 1937, habian eliminado las facultades de toma de decisiones
de los recaudadores. Ello abolié6 la confiscacion de literatura aceptada, como El
Céndido, a menos que las ediciones contuvieran ilustraciones que fueran muy vulgares

0 eroticas, segun los estandares aduaneros.

La obra cumbre de Gustave Flaubert, “Madame Bovary”, publicada en 1857 en Francia,
originé una demanda contra el autor. El abogado del Imperio, Ernest Pinard admitié
gue el lenguaje de la norma de 1819 era “un poco vaga” y “un poco elastica”. También
asevero que la acusacion enfrentaba especial dificultad porque leer la novela completa
al jurado seria muy tedioso, pero, a su vez, leer solo pasajes de ella seria muy

restrictivo.

Para resolver el problema, Pinard resumié la novela en detalle y ley6é en voz alta los
pasajes “ofensivos” del libro. Cuando esta version resumida lleg6 a cierto punto, Pinard
llamé la atencion del jurado para aplicar “limites y estandares” y anoté lo siguiente: “Si,
el sefior Flaubert conoce como adornar sus pasajes con todos los recursos propios del
arte, pero lo hace sin restricciones. Sin tapujos, nos muestra la naturaleza en toda su

desnudez y crudeza®*"".

En defensa del autor, el abogado de Flaubert categorizé a la novela como un manual

de respetabilidad burguesa, acotando que ella ensefiaba las consecuencias de

22 KAROLIDES, Nicholas; BALD, Margaret y DAWN, Soba. Ob. Cit. pag 386
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desviarse del comportamiento moral. El jurado, tras una semana de deliberaciones,
absolvio al autor sobre la base de que su culpabilidad habia sido “insuficientemente

probada”.

En esencia, el jurado aseverd que Flaubert se equivocé al descuidar ocasionalmente
las reglas que todo autor respetable deberia tomar en cuenta y al olvidar que la
literatura, como arte, debe ser casta y pura no sélo en su forma, sino también en su
expresion, con el fin de cumplir los efectos deseables que ella debe generar. Pocos
meses después, la novela fue publicada en toda su extension, incluyendo los pasajes

gue habian sido censurados antes de su publicacion original.

Por ultimo, es conocido el problema suscitado que el Ulises de James Joyce, publicado
en 1918 en Inglaterra. En 1922, el Departamento de la Oficina Postal de los Estados
Unidos de Ameérica quemd 500 copias de la novela, cuando se intentaba importar la
obra. EIl primer juicio relativo al libro, sin embargo, ya habia ocurrido en 1921, cuando
John Sumner, el secretario de la Sociedad de New York para la Supresion del Vicio, y
sus seguidores incautaron una publicacion de la Little Review, que contenia un capitulo

de la version en serie de la novela.

El juicio fue llevado a cabo en la corte de Sesiones Generales con los editores de la
revista Margaret Head y Jane Heap como demandados. Dos testigos, los escritores
John Cowper Powys y Philip Moeller, testificaron que el estilo de Joyce era demasiado
obscuro como para ser entendido por la mayoria de personas, pero la corte resolvio
contra la Little Review y la novela.

Copias editadas y contrabandeadas de la novela aparecieron luego, pero ninguna
accion legal en contra se suscité hasta 1932, cuando el recaudador de Aduanas
incautd una copia de la obra enviada a Random House y la declar6 obscena segun lo
dispuesto por la Ley de Aduanas de 1930. Random House intervino en el caso, porque
la casa editora ya estaba, en esos momentos, produciendo copias del libro con la

intencién de distribuirlo al publico norteamericano.
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La editora solicité el uso de la palabra y requirio la exculpacion de la obra. Dirigiéndose
a la Corte de New York, Random House pidié que el libro se leyera en su integridad y
que los pasajes, acusados de contener, “el lenguaje mas obsceno”, sean vistos en todo
su contexto. En el caso United States v. One Book Entitled “Ulysses,” 5 F. Supp. 182
(S.D.N.Y. 1933), que luego fue confirmado en el caso United States v. One Book
Entitled “Ulysses,” 72 F.2d 705 (2d Cir. 1934), el juez John M. Woolsey rechazo las
acusaciones de obscenidad, y establecié que a pesar de la franqueza poco comun de
la novela, no detecté en ninguna parte apreciaciones bajas. “Sostengo, entonces, que
la obra no es pornogréfica”, sentencio el juez Woolsey. Ademas, aclar6 que el lenguaje

y acciones eran acordes con los tipos de personajes que Joyce describio.

El gobierno apeld la decision y en segunda instancia, los jueces Augustus Hand y
Learned Hand confirmaron la decisién de primera instancia. En decision mayoritaria,
sustentaron lo siguiente: “Creemos que el Ulises es un libro original y sincero y que no

tiene como efecto la promocién de la lujuria®®®.”

El gobierno decidi6 no apelar ante la Corte Suprema, terminandose asi una larga

década de cuitas legales.

Se considera que este caso fue un paso a favor de la libertad. Especificamente, la
Corte resolvié que el dafio de un libro obsceno debe juzgarse no por leer pasajes
selectos de él, sino como resultado de la lectura de la totalidad del libro. En
consecuencia, si el libro en su conjunto, tenia méritos literarios y los pasajes obscenos
estan relacionados al propodsito del libro, entonces, el libro no podria ser visto como

obsceno.

Resumiendo la nueva interpretacion del Derecho, el juez Augustus Hand indicé:

«Creemos que el test adecuado para determinar si un libro es obsceno es su efecto

dominante (por ejemplo, ¢es la promocion de la lujuria el efecto dominante del libro?).

28 KAROLIDES, Nicholas; BALD, Margaret y DAWN, Soba. Ob. Cit. pag 429
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Al aplicar este test, la relevancia de las partes objetables sobre el tema en general, la
reputacion establecida de la obra segun la critica mayoritaria, si el libro es moderno, y
el veredicto del pasado, si es un libro antiguo, son pedazos de evidencia persuasivos;
ya que las obras de arte probablemente no sean consideradas “elevadas” tan sélo por

su contenido obsceno.»

De acuerdo con una autora: «La vision dominante de los Derechos de Autor en la
actualidad es que los trabajos obscenos y pornogréficos son capaces de recibir
proteccion de este sistema y algunas teorias, como la teoria de “unclean hands”, no
impiden el respeto de tales derechos en algunos ambitos. Esta vision ha sido
expresamente adoptada por la Quinta y Novena Cortes de Apelaciones de los Estados
Unidos de América [...] los comentaristas frecuentemente argumentan que el sistema
de derechos de autor ya no se cuestiona si los trabajos son obscenos, pornograficos o

sexualmente explicitos a efectos de obtener proteccion [...]?*.

Recuérdese que una obra es una creacion intelectual personal y original, susceptible
de ser divulgada o reproducida en cualquier forma. Con ella un autor contribuye al

conocimiento y al aprendizaje.

Juzgar el destino de una obra a través de meéritos de moralidad causaria
perniciosamente un gran margen para que las autoridades apliquen de forma

inconsistente e impredecible la censura.

Pues bien, la légica de que las clausulas de moralidad no se hayan incluido en temas
de Derechos de Autor, en nuestro pais, es, precisamente, evitar la censura e incentivar
el desarrollo de la cultura con la proteccion de obras literarias, artisticas, pictéricas y

afines.

Pues bien, la misma l6gica deberia aplicarse en los registros de marcas, pues éstas

son signos distintivos que cumplen funciones estrictamente técnicas. ¢Por qué se

229 ROTHMANN, Jennifer E. Ob cit.
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debe pensar que Unicamente las obras no deben ser objeto de censura? Asi, hay
marcas que facilitan el registro de personajes que ya han sido protegidos en el sistema
de Derechos de Autor. Recuérdese que el ‘pezwedn’ es un personaje que, antes de
ser inscrito como marca, ya tenia un Certificado de Registro expedido por la Direccion

de Derechos de Autor.

No obstante, el INDECOPI ha reconocido que: «en la normativa de derechos de autor
no se encuentra regulada una disposicion equivalente a la que es objeto de andlisis en
el presente caso, que impide el registro como marca de signos contrarios a las buenas
costumbres. En ese sentido, es posible encontrar obras con contenido vulgar, racista o
pornogréfico, por citar algunos ejemplos, que gocen de la proteccion que confieren los
derechos de autor®*%».

En esta linea argumentativa, Bardales ha expresado lo siguiente:

«Sobre este punto, debe quedar claro que el hecho que el signo haya sido
inmotivadamente denegado como marca por la Direccién de Signos Distintivos del
INDECOPI, no constituye un impedimento para que el mismo sea objeto de registro y

por ende, de proteccion por el derecho de autor.

Esto debido, a que para el reconocimiento de derechos de autor no se discute
consideraciones morales o buenas costumbres. Por lo que, en el campo del derecho de
autor, la consideracién de una obra como ofensiva y contraria a la moral y las buenas
costumbres no implicard su rechazo como una obra del ingenio humano protegida por

nuestras normas autorales.

Este hecho guarda relacién con el primer parrafo del articulo 3° de la Ley de Derechos
de Autor (Decreto Legislativo 822), el cual establece que “La proteccion del derecho de

230 Resolucion N° 2628-2010/DSD-INDECOPI
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autor recae sobre todas las obras del ingenio, en el ambito literario o artistico,

cualquiera que sea su género, forma de expresion, mérito o finalidad.?*»

Sobre esta diferencia en el trato de las cldusulas de moralidad, Patron y Sumar

explican:

«Todas las obras artisticas, cultas o populares, refinadas o vulgares, escritas o
graficas, no son sino expresiones de la forma como su intérprete ve el mundo y una
manera de evaluar, positiva 0 negativamente, las sociedades en las que vivimos, y por
lo mismo, como ejercicio de la libertad de expresién de su autor, merecen la maxima
proteccion y la mayor tolerancia. Y es por ello que como obra artistica, la Ley de
Derechos de Autor confiere a sus creadores la mas absoluta proteccién, aun cuando
ésta no haya sido registrada. S6lo un fascista podria apoyar un acto de Estado que
pretendiera censurar una obra artistica, prohibiendo, por ejemplo, la exhibicion de una
pelicula en la cartelera porque muestra un desnudo, un robo o una opinidon
controvertida, o alguno de los programas “chistosos” sabatinos que inundan las sefales
televisivas porque presentan imagenes o bromas que a alguno le puedan parecer

grotescas.

Del mismo modo, el ejercicio de nuestra libertad de expresion en el ambito de lo politico
es practicamente un derecho sacrosanto. Seria impensable censurar a Pedro Pablo
Kuczynski por decir “cojudeces” o a Hernando de Soto por llamar “hijo de puta” a un

amigo convertido en rival politico, ambos en vivo frente de las camaras.

Cabe preguntarnos entonces, ¢por qué cuando actuamos “comercialmente” vy
gueremos vender algun producto nuestro discurso se convierte en sujeto de una
fiscalizacion mayor que cuando actuamos “artisticamente” o “politicamente™ En las
peliculas, los libros y la television vemos insinuaciones sexuales, lisuras y préacticas
inmorales; en el discurso politico local, la groseria y el insulto son recursos habituales;

pero si esas mismas practicas se asocian a la venta de un producto, de repente dejan

21 BARDALES, Enrique. Blog de Enrique Bardales. Post: Reflexiones Juridicas al caso del Pezweon.
<http://blog.pucp.edu.pelitem/74416/reflexiones-juridicas-al-caso-del-pezweon>
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de ser un tema anecdatico, chistoso o simplemente de mal gusto, para convertirse en

una expresa prohibicion legal.?3?»

Para el que escribe estas lineas, las clausulas de moralidad en materia marcaria son
una herramienta de censura, pues se aplican, en la mayoria de los casos precitados en
el Capitulo Il, de forma restrictiva a los derechos de los ciudadanos criterios éticos que
no son propios de figuras que deben analizarse a través de cuestiones no éticas:

distintividad, nivel inventivo, impronta personal, etc.

En efecto, la censura parte del supuesto de que las autoridades dicten qué elementos
deben prevalecer en el proceso de comunicacion, pues los ciudadanos tendrian poco
criterio para reaccionar de forma adecuada a la presentacion de una marca inmoral.
Con este pretexto imponen clausulas de moralidad que son dafinas a la libertad de
expresion, pues podrian, bajo el argumento de que un anuncio publicitario es inmoral,

contrarrestar la elaboracion de la critica.

El mensaje de la campafa publicitaria de la Fundacion Unhate perseguia fines
interesantes. Con mucho sarcasmo, daba el mensaje que las personas debian dejar de
odiarse. O simplemente no odiarse. El beso entre el Papa y el Jeque Al-Azhar suponia
que entre ellos dos habia una pugna, pues representaban cabezas de religiones que
habian tenido entredichos en relacion al trato que recibia un grupo de cristianos en

Egipto, y que debian dejar a un lado estos intereses y practicar la cultura del amor.

Si se analiza bien, detras de lo que parecia una inocente foto montada que era parte de
una campafa publicitaria, existe una critica muy profunda con respecto al Papa y al
Jeque Al-Azhar como supuestos representantes del amor y del altruismo. Recuérdese
que el argumento del Vaticano para requerir la eliminacién de la fotografia en cuestion
de la campafia de Benetton era que no se podia permitir que la imagen del Santo

Padre sea empleada con fines meramente comerciales.

22 pATRON SALINAS Carlos A. y SUMAR ALBUJAR, Oscar. Registrame, pezweén. En: Enfoque
Derecho, 4 octubre de 2009. <http://www.enfoquederecho.com/?q=node/137>
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La censura, pues, no solo se restringe al ambito de las obras literarias o afines, sino

también a las situaciones de las marcas y el Derecho de la Publicidad.

2.7 Los nombres de Dominio XXX

Al margen de que en algunos paises existan restricciones relativas a las clausulas de
moralidad, la gran noticia que se ha generado en el mundo de los nombres de dominio
es la apertura de registros de nombres de dominio con la terminacion “XXX". En
efecto, la ICANN ha permitido el registro de los nombres de dominio ‘XXX’ que son
destinados, prima facie, a la industria del entretenimiento para adultos o dirigidos a

paginas web con contenido pornografico.

El registro de dichos nombres de dominio XXX consistia de dos etapas. En la Etapa
Sunrise A, los titulares de marcas que cubrian servicios del entretenimiento para
adultos podian solicitar la inscripcion de sus marcas bajo los dominios ‘XXX'. En la
Etapa Sunrise B, los titulares de marcas que no tenian relacion alguna con dichos
servicios podian solicitar que se blogueara la posibilidad de que terceros registraran

sus marcas bajo tales nombres de dominio.

Para aquellos empresarios que realizaban actividades comerciales en la industria del
entretenimiento para adultos que no calificaban en la primera etapa, se podia solicitar
gue sus distintivos se registren bajo los nhombres de dominio ‘XXX’ durante la etapa

Landrush.

A partir del 6 de diciembre de 2011, el registro de caracteres bajo la terminacion de

nombre de dominio al que se hace referencia es totalmente libre.

Mas alla de que la idea desarrollada por la ICANN es perniciosa, porque incentivara la
apropiacion de marcas que podran ser registradas por terceros bajo del GTLd ‘XXX, el
hecho innegable es que en el mundo de la Internet se concibe la existencia de paginas
web con contenido erotico, pornografico, etc., pues la funcién de la Internet es permitir

el intercambio de informacién y lo que esto conlleva: reduccion de costos de
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transaccion para la realizacion de intercambios comerciales, desarrollo del

conocimiento, educacion, dispersion y entretenimiento, etc.

Que una entidad no permita la existencia de contenido inmoral o contrario a las buenas
costumbres en la Internet seria también una censura frente al intercambio de
informacion a nivel global. En tiempos actuales, la idea es que debe prevalecer la
funcion informativa de la Internet como medio de comunicacién més alla del tinte de su
contenido, sea éste politico, educativo, literario, intrascendental, de entretenimiento

para adultos etc.

Lo anterior se puede graficar de manera sencilla. EIl gobierno turco ha elaborado una
lista prohibida, alguna especie de Index moderno, que incluye palabras que no podran
ser empleadas en la Internet. Por ejemplo, no se puede usar el nUumero 31, que, en
jerga turca, significa masturbacion, la palabra gay o palabras fonéticamente similares

(gey, got) o atesli (sensual)®*.

Pero, nuevamente, la elaboracion de una lista con palabras “prohibidas” resulta
contraproducente, porque alguien podria emplear la palabra “gay” para tocar el tema en
términos cientificos o0 inclusive para escribir argumentos en contra de la
homosexualidad. La censura siempre presupone el uso de palabras in malam partem,
en su significado obsceno o malicioso, lo cual, claramente, es una restriccion a la libre

expresion.

La intencidn de la censura es eliminar el contenido “malicioso”, pero, como resultado,

también elimina contenido que puede ser considerado valioso.

2.8 EI'INDECOPI no tiene como funcién ser protector de la moral

2% Articulo disponible en linea: Censorship: EU vs Turkey's 138 internet domain name ban. En:
http://www.cafebabel.co.uk/article/37516/domain-names-turkey-europe-list-internet-freedom.html
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En capitulos anteriores, la atencidon se concentré en algunos anuncios publicitarios que,
durante la vigencia del Decreto Legislativo N° 691, habian sido materia de decisiones
discutibles. El Decreto Legislativo N° 1044 en el nuevo marco regulatorio ha eliminado
la facultad de sancionar anuncios publicitarios que promuevan conductas antisociales y
se ha limitado a prohibir aquella publicidad que induzca a cometer un acto

discriminatorio o un acto ilegal.

Este cambio guarda consonancia con el rol de este organismo como supervisor del

mercado, ya que dentro de sus roles primigenios se encontraba lo siguiente:

«El INDECOPI es el organismo encargado de la aplicacién de las normas legales
destinadas a proteger:

a) El mercado de las practicas monopdlicas que resulten controlistas y restrictivas de
la competencia en la produccion y comercializacion de bienes y en la prestacion de
servicios, asi como de las practicas que generan competencia desleal, y de aquellas
gue afectan a los agentes del mercado y a los consumidores;

b) Los derechos de propiedad intelectual en todas sus manifestaciones, conforme lo
estipula el Articulo 30 del presente Decreto Ley;

c) La calidad de los productos v,

d) Otros que se le asignen.®*»

Asimismo, el articulo 18° del antiguo Decreto Ley 25868 establecia que:

«El Indecopi tiene siete Comisiones destinadas a la proteccidon de la competencia y de
los derechos de los consumidores, asi como a facilitar a los agentes econémicos el

acceso, permanencia y salida del mercado, que son las siguientes:

a) Comision de Libre Competencia,;

b) Comision de Fiscalizacion de Dumping y Subsidios;

2% DECRETO LEY N° 25868 “Ley de Organizacién y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Proteccién de la Propiedad Intelectual — INDECOPI”.
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¢) Comision de Proteccion al Consumidor;

d) Comision de Represion de la Competencia Desleal;
e) Comision de Reglamentos Técnicos y Comerciales,
f) Comision de Procedimientos Concursales; y

g) Comisién de Acceso al Mercado.***»

El Decreto Ley antes mencionado, y que ya no esta vigente, asignaba las funciones
correspondientes a cada comision. Asi, a la Comision de Libre Competencia, le
cumplia velar por el respeto a la Ley contra practicas monopdlicas, a la Comision de
Fiscalizacion de Dumping y Subsidios, evitar y corregir las distorsiones de la
competencia en el mercado generadas por el "dumping" y los subsidios; a la Comision
de la Proteccion del Consumidor, velar por el cumplimiento de las normas de proteccion
al consumidor y a la otrora Comision de Supervision de la Publicidad y Represion de la
Competencia Desleal, velar por el cumplimiento de las normas de publicidad en

defensa del consumidor y la normativa que protege la buena fe comercial, etc.

En adicion a las funciones de cada comision, el INDECOPI también instaurd oficinas
encargadas de la Protecciéon de la Propiedad Intelectual, la de Signos Distintivos, la de
Derechos de Autor, la de Invenciones y Nuevas Tecnologias y la de Registro de
Transferencia de Tecnologia Extranjera.

Lo anterior es muestra de que el INDECOPI tenia como funcién primordial corregir
ciertas fallas inherentes a toda economia de mercado: (i) corregir problemas derivados
de la asimetria de la informacién, (i) sancionar actos monopolicos abusivos, (iii)
proteger a los agentes econémicos del dumping. Ademas de los roles de correccién de
fallas de la economia de mercado, el INDECOPI tenia la mision de proteger la

creatividad y el ingenio humano a través de las figuras de la Propiedad Intelectual.

Dentro de todas esas funciones originarias, ¢existia cabida para la funcién de evitar

gue la moral o el decoro de los consumidores se vean afectados? En absoluto. El

2% |pidem
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INDECOPI no esta facultado a evitar o sancionar actos que no sean ilegales o ilicitos.
Las violaciones de la moral y el decoro ni siquiera califican como faltas y, por ultimo, la

deteccion de dichas violaciones debe dejarse en manos de la sociedad.

En la actualidad, la institucion de la que se trata ha variado de enfoque sobre estos
temas, a raiz de los casos del Pezwedn, y el cambio legislativo relativo a los actos
contra la adecuacion social [Decreto Legislativo N° 1033] con la finalidad de promover
la leal y honesta competencia, velar por el correcto funcionamiento del mercado,
retomando asi su funcion esencial como arbitro del mercado. Recuérdese, pues que

las funciones del INDECOPI son las siguientes:

a) Vigilar la libre iniciativa privada y la libertad de empresa mediante el control posterior
y eliminacién de las barreras burocraticas ilegales e irracionales que afectan a los
ciudadanos y empresas, asi como velar por el cumplimiento de las normas y principios
de simplificacién administrativa;

b) Defender la libre y leal competencia, sancionando las conductas anticompetitivas y
desleales y procurando que en los mercados exista una competencia efectiva;

c) Corregir las distorsiones en el mercado provocadas por el dafio derivado de
practicas de dumping y subsidios;

d) Proteger los derechos de los consumidores, vigilando que la informacién en los
mercados sea correcta, asegurando la idoneidad de los bienes y servicios en funcién
de la informacién brindada y evitando la discriminacién en las relaciones de consumo;
e) Vigilar el proceso de facilitacion del comercio exterior mediante la eliminacion de
barreras comerciales no arancelarias conforme a la legislacion de la materia;

f) Proteger el crédito mediante la conduccion de un sistema concursal que reduzca
costos de transaccion y promueva la asignacion eficiente de los recursos;

g) Establecer las politicas de normalizacion, acreditacion y metrologia;

h) Administrar el sistema de otorgamiento y proteccion de los derechos de propiedad

intelectual en todas sus manifestaciones, en sede administrativa, y
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i) Garantizar otros derechos y principios rectores cuya vigilancia se le asigne, de

conformidad con la legislacion vigente®®.

Le corresponde al INDECOPI, pues ser un arbitro del mercado y no un juez de la moral.

A pesar de lo expuesto, el Codigo de Proteccion y Defensa de los Consumidores ha
retornado a la etapa que se cuestiona sobre el control de lo “antisocial”. Asi, el articulo
13 del Cédigo establece que la proteccion al consumidor frente a la publicidad persigue
gue los anuncios no afecten el principio de adecuacion social, evitando que induzcan a

cometer actos ilegales o antisociales o de discriminacion o de similar indole.

Por mas que el analisis sobre el principio de adecuacion social se haya fijado
correctamente en los casos Sprite y El Bocon, la existencia de la férmula normativa
indicada en el parrafo anterior que introduce nuevamente dentro de dicho principio a las
conductas antisociales, genera actualmente la necesidad de que la Sala de Defensa de
la Competencia delimite, mediante un precedente de observancia obligatoria, los

alcances del principio cuestionado.

Al presente, la Sala de Defensa de la Competencia ha dispuesto en la resolucion del
caso El Bocon que las denuncias correspondientes a la infraccion del principio de

adecuacion social deberian ser materia de autorregulacion publicitaria:

«El mecanismo de la autodisciplina publicitaria —que por cierto ha logrado en
experiencias comparadas resultados efectivos y tiene varias ventajas conceptuales
respecto de la regulacion estatal que han sido desarrolladas por la doctrina— si bien no
impone sanciones pecuniarias (pues estas pertenecen al monopolio estatal), si permite
recurrir a otros mecanismos de coercion bastante efectivos, que van desde la presién
moral de los pares, el compromiso de censura de los medios de comunicacion, la

publicacion de la decision, la expulsion de la organizacion, entre otros.

26 Decreto Supremo N° 009-2009-PCM. Reglamento de Organizacién y Funciones del Instituto Nacional
de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual (ROF).
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Este mecanismo se encuentra implementado en otros paises, tales como los Estados
Unidos, Alemania, Espafia y el Reino Unido, siendo que en este dltimo inclusive se
cuentan con prohibiciones estatutarias expresas que protegen a la nifiez y la
adolescencia frente a los contenidos publicitarios.

Asimismo, en el Perl se encuentra también implementado hace unos afios, a través de
la Comision Nacional de Autorregulacion Publicitaria (CONAR), 6rgano encargado de
administrar las disposiciones contenidas en el denominado “Cédigo de Etica
Publicitaria”, entre ellas, aquellas referidas a la proteccion de la dignidad de las
personas y la sensibilidad de los consumidores, las cuales resultan aplicables respecto
de todos los anunciantes, agencias de publicidad, medios de comunicacién, aunque no

estuvieran afiliados a alguna de las asociaciones que las agrupan.

En ese contexto, se puede apreciar que frente al recurso a los tribunales
administrativos, se encuentra la posibilidad alternativa de recurrir al 6rgano de
autocontrol publicitario, el cual se encargara de ofrecer un escenario de tutela bastante
integral respecto de aquellos contenidos publicitarios considerados ofensivos y lesivos

de la dignidad de los menores.»

A pesar de que este pronunciamiento de la Sala es coherente y justificado, no deja de
ser cauteloso y timido. Aceptar que la CONAR podra tutelar adecuadamente esta
clase de denuncias también comportaria admitir que el INDECOPI no es la autoridad

con facultades para resolverlas.

Es valido cuestionarse, entonces, si el INDECOPI debe zanjar, mediante el analisis de
un anuncio publicitario o la solicitud de registro marcario, qué es lo que podria
incentivar la comision de actos que atentan contra la adecuacién social, qué es lo

inmoral o lo contrario a las buenas costumbres.

Al comentar el caso del Pezwedn, Bardales menciona: «la respuesta es evidente, no
puede y no debe bajo ninguna circunstancia pues ello seria la regulacion de la vida en

sociedad mas alla de lo juridicamente permitido. Se imaginan un listado de la
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administracion publica que mencione cudales son los términos groseros de nuestro pais.
No podria gritar VIVA EL PERU CARAJO; en todo caso, tengo derecho a saber por qué
CARAJO no es un término grosero y HUEVON si.?"»

3 Conclusiones

El desarrollo de la presente tesis ha permitido poner énfasis en las siguientes

conclusiones:

» La problematica de la aplicacion de las clausulas de moralidad radica en el hecho de
que su aplicacién por parte de las distintas autoridades con facultades decisorias
conculque abiertamente el Principio de Predictibilidad (o Principio de Seguridad

Juridica).

> La solucién tradicional propuesta por la doctrina mayoritaria ante la problemética
planteada es la teoria de los conceptos juridicos indeterminados (la C1J).

» Sin embargo, la CIJ contiene defectos estructurales que comporta que ella no brinde
soluciones viables para la aplicacion de las clausulas de moralidad. En primer lugar,
la C1J ignora que todos los conceptos son indeterminados. Asimismo, la CIJ olvida
que el control judicial de la actividad administrativa se da por razén del principio de
doble instancia y no Unicamente en el seno de la CIJ. Por dltimo, la CIJ no realiza
una clasificaciéon adecuada de los diferentes conceptos juridicos, omisién que no le

permite diferenciar las consecuencias que se siguen de una clasificacion adecuada.

» Entonces, el analisis de las clausulas de moralidad no es un tema que deba tratarse

desde el enfoque de la teoria de los conceptos juridicos indeterminados.

» La solucion de la aplicacion de las clausulas de moralidad deberia ser el resultado

del andlisis exhaustivo de los diferentes pronunciamientos emitidos en relacion con

2" BARDALES, Enrique. Ob. Cit.
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dichas clausulas, tanto en el ambito del Derecho de Marcas, asi como en el Derecho
de la Publicidad. De esta forma, se ha estudiado plenamente: (i) los parametros
doctrinarios, (ii) el recogimiento legislativo y (iii) el desarrollo jurisprudencial de las

referidas clausulas.

» Sobre la base del examen de la aplicacion de las clausulas de moralidad en los
escenarios doctrinario, legislativo y jurisprudencial, se arriba al hecho de que ella no

puede ser plenamente justificada.

» La razon fundamental es que los juicios que se dan en relacion a las clausulas de
moralidad no tienen fundamento factico ni l6gico y no pueden ser proposiciones que
se ajusten a las exigencias de la verdad o la falsedad. Como natural consecuencia,
las decisiones que se realicen con respecto a conceptos éticos podran generar
acuerdos o desacuerdos en la actitud, pero no en razonamientos comprobables, lo

cual hace que ellas sean arbitrarias.

» Adicionalmente, se ha indicado que las clausulas de moralidad no son propias del
Derecho de Marcas ni del Derecho de Publicidad, pues el analisis jurisprudencial en

ambas ramas del Derecho Ordenador del Mercado es descontextualizado.

> El impacto “pernicioso” que supuestamente genera la aparicion de una marca o de
un anuncio publicitario, ambos refidos con las clausulas de moralidad ha sido
sobredimensionado por las distintas jurisdicciones que las han recogido. En efecto,
la desvinculacion de la moral es una practica realizada por los consumidores,
mediante la cual ellos minimizan los aspectos “inmorales” de ciertos eventos como

los suscitados en el caso de Tiger Woods o Bill Clinton.

» Se ha destacado lo cambiante que son los significados de las palabras en el tiempo
y que este fendbmeno es tardiamente reconocido por el derecho y por ciertas fuentes

de las que él se sirve para fundamentar sus decisiones
217

Tesis publicada con autorizacién del autor

No olvide citar esta tesis




PONTIFICIA

TESIS PUCP gz_ur\éeaggno

DEL PERU

» Se ha hecho hincapié, ademas, en los efectos perniciosos que genera la existencia
de las clausulas de moralidad. Asi, la interpretacion, ya de por si, arbitraria de
cuestiones éticas en las figuras estudiadas genera incertidumbre y viola el principio
de seguridad juridica.

» También se ha apreciado que en dichas figuras entran a tallar exigencias meramente
técnicas, légica que si se respeta en el tema de los derechos de invencién y en los
modelos de utilidad.

> Si las clausulas de moralidad en el tema de derechos de autor se evitan con el fin de
no crear censura, el mismo criterio debe regir en los demas derechos intelectuales y

en el Derecho de la Publicidad.

» Se ha reconocido que el método de intercambio de informacion por antonomasia, la
Internet, permite incluso el registro de nombres que incluyan los nombres de dominio
‘XXX, lo cual es muestra de que la tendencia es excluir estas clausulas de moralidad

del terreno informaético.

» Por ultimo, se ha advertido que no es funcion del INDECOPI velar por la moral, pues
sus funciones y facultades que, estan certeramente determinadas por ley, son de

distinta indole.

4 Propuestas

Se postula la inaplicacion, mas no la eliminacion, de los siguientes textos normativos

I. Texto actual del articulo 20 de la Decisi6n 486:

«No seran patentables:

a) las invenciones cuya explotacion comercial en el territorio del Pais Miembro

respectivo deba impedirse necesariamente para proteger el orden publico o la
218

Tesis publicada con autorizacién del autor

No olvide citar esta tesis




PONTIFICIA

TESIS PUCP gz_:_\aELl}".;:I‘I\DAD

DEL PERU

moral. A estos efectos la explotacion comercial de una invencidén no se considerara
contraria al orden publico o a la moral solo debido a la existencia de una disposicion

legal o administrativa que prohiba o que regule dicha explotacion.».
Propuesta:
Inaplicacion del literal a) precitado. [Por inaplicacion,
Il. Texto actual del articulo 116 de la Decision 486:
«Articulo 116.- No seran registrables:
a) los disefios industriales cuya explotacion comercial en el territorio del Pais

Miembro en que se solicita el registro deba impedirse necesariamente para proteger

a la moral o al orden publico. A estos efectos la explotacion comercial de un disefio

industrial no se considerara contraria a la moral o al orden publico sélo por razén de
existir una disposicion legal o administrativa que prohiba o que regule dicha

explotacion.»

Propuesta:

Inaplicacion del literal a) precitado

[ll. Texto actual del articulo 135 de la Decisién 486:

«No podran registrarse como marcas los signos que:

[...] p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden publico o a las buenas

costumbres».

Propuesta:

«No podran registrarse como marcas los signos que:
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[...] p) sean contrarios a la ley».

Aunque esta Ultima disposicion deberia eliminarse por técnica legislativa en cuanto

resulta ociosa.

IV. Texto actual del articulo 194 de la Decisién 486:

«Articulo 194.- No podra registrarse como nombre comercial un signo que esté
comprendido en alguno de los casos siguientes:

a) cuando consista, total o parcialmente, en un signo contrario a la moral o al orden

publico».

Propuesta:

La inaplicacién del literal a) precitado

V. Texto actual del articulo 13 de la Ley N° 29571 del Cédigo de Proteccion y

Defensa del Consumidor

« [...] Asimismo, atendiendo al impacto que la publicidad puede generar en las
conductas sociales, la proteccion del consumidor frente a la publicidad persigue que
los anuncios no afecten el principio de adecuacion social, evitando que induzcan a

cometer actos ilegales o antisociales o de discriminacion u otros de similar indole.»

Propuesta:

La inaplicacién del texto precitado.
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