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1. Hechos

El 30 de septiembre de 2021, Escobar Inc., una sociedad consti-
tuida en Puerto Rico (en adelante, la “Solicitante”), fundada por
el hermano del famoso narcotraficante colombiano Pablo Escobar
(Antioquia, 1949-Medellin, 1993), solicité el registro de la marca
denominativa “Pablo Escobar” como marca de la Unién Europea
(MUE) para una amplia serie de productos y servicios pertenecien-
tes a las clases 3, 5,9, 10, 12 a 16, 18, 20, 21, 24 a 26 y 28 a 45 de
acuerdo con el Arreglo de Niza relativo a la Clasificacién Internacio-
nal de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.

Dicha aplicacién fue rechazada por los examinadores de la Ofi-
cina de Propiedad Intelectual de la Unién Europea (en adelante,
EUIPO, segtin sus siglas en inglés) el 1 de junio de 2022 funddndose
en el articulo 7, apartado 1, letra f del Reglamento 2017/1001 sobre
la Marca de la Unién Europea (en adelante, RMUE) que dispone:

“Se denegard el registro de: (...) f) las marcas que sean contrarias al

1 Philipp von Kapff es miembro de las Salas de Recurso de la Oficina de
Propiedad Intelectual de la Unién Europea (EUIPO, por sus siglas en inglés).
Solo expresa sus ideas personales, no representa ni vincula a la EUIPO o a sus
Salas de Recurso en este articulo. Agradece a Agustin Artucio su colaboracién
en el articulo.
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orden publico o a las buenas costumbres”. Rechazo que fue recurri-
do por la Solicitante.

Acto seguido, el caso fue asignado a la Quinta Sala de Recursos
de la EUIPO (en adelante, la “Quinta Sala de Recursos” o la “Sala”)
que, preliminarmente, a través de una comunicacién, profundizé
sobre la base de la denegacién vy, luego, denegé el recurso.”

Entonces, la Solicitante requirié ante el Tribunal General de la
Unién Europea (TG) la anulacién de la resolucién de la Sala con el
objetivo de registrar la MUE.?

2. Fallo del Tribunal General

El TG, al igual que las instancias anteriores, denegé la apelacién a
través de un fallo que puede agruparse en tres argumentos principa-
les: dos enfocados en derecho sustantivo (primer y tercer argumen-
tos) y uno procedimental (segundo argumento), que fueron plantea-
dos por la Solicitante y, en consecuencia, abordados por el TG en su
resolucién.

El primer argumento de la Solicitante se enfocé en la errénea in-
terpretacion y aplicacién por parte de la Sala del articulo 7, apartado
1, letra f del RMUE. Especificamente, la Solicitante cuestion el cri-
terio seguido al momento de definir los conceptos de orden publico,
la moral y las buenas costumbres aceptados por el pablico relevante
y aplicarlos a fin de denegar la registracién de la marca solicitada.
Es decir, cuestiond la conclusién de la Sala al considerar que, en su
mayoria, el pablico espanol percibiria la marca como inmoral.

El TG aproveché la oportunidad para recordar que, ante este
motivo de denegacién, dentro del publico relevante se encontraban
incluidos no solo el grupo de personas al que los bienes y servicios
estarian dirigidos, sino también todos aquellos individuos que inci-
dentalmente se encontraran con el signo.

Asimismo, el TG hizo hincapié, al llevar a cabo el andlisis para la

2 Quinta Sala de Recursos, Pablo Escobar, 21/02/2023, R 1364/2022-5. To-
das las decisiones y sentencias se pueden encontrar en la base de la EUIPO
hteps://euipo.curopa.eu/eSearchCLW/.

3 Tribunal General (TG), Pablo Escobar, 17/04/2024, T-255/23.
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aplicacién de los motivos de denegacién absolutos previstos en el ar-
ticulo 7, apartado 1, letra f del RMUE, en que el estidndar a utilizarse
era el de una “persona razonable” (promedio) que cuente con niveles
y umbrales de sensibilidad y tolerancia promedios, excluyendo con
esta definicién a las personas particularmente insensibles o sectores
especialmente sensibles. En el caso en estudio, la persona promedio,
ademis, se definié como aquella que compartia los valores indivisi-
bles y universales en los que se funda la Unién Europea (UE).

Consecuentemente, establecié que en la decisién apelada se in-
terpretd correctamente que gran parte del pablico relevante, es de-
cir, el espanol, considerando su particular y estrecho vinculo con
Colombia, percibirfa y asociaria el nombre Pablo Escobar con el
trafico ilegal de drogas, el narcoterrorismo y el crimen organizado
por el cartel de Medellin o atribuidos directamente a Pablo Escobar.
Continué remarcando que la marca solicitada se percibia como alta-
mente ofensiva y/o chocante, como una apologia del crimen y una
banalizacién del sufrimiento causado a miles de personas asesinadas
o heridas por el cartel de Medellin, del que Pablo Escobar era el lider
conocido. Concluyé que ese sufrimiento no podia borrarse con las
acciones en favor de los pobres ni con el papel de “Robin Hood de
Colombia” que, de acuerdo con los argumentos de la Solicitante,
algunos colombianos todavia le atribuyen a Pablo Escobar en Co-
lombia, o por el hecho de que se haya convertido en un personaje
icono de la cultura popular en Espafa por la emisién de ciertas pro-
ducciones audiovisuales.

El segundo argumento de la Solicitante se basé en la errénea apli-
cacién de lo dispuesto por el articulo 94, apartado 1 del RMUE. En
tal sentido, sostuvo que la Sala no fundé debidamente su decisién ni
establecié de manera clara e inequivoca los motivos para descartar la
jurisprudencia relevante aplicable al caso relativa a otros criminales
“iconicos”.

En cuanto a este argumento, el TG determiné que la decisién
apelada no solo exponfa de manera clara e inequivoca los funda-
mentos que respaldaban la de la decisién tomada, sino que, a su vez,
explicaba el por qué era necesario descartar la aplicacién de la juris-
prudencia en casos, a prima facie, similares, pero en los que la ofen-
sividad de los personajes habria disminuido a lo largo del tiempo y/o
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en los que los efectos que podria generarse al publico relevante no
eran comparables con los de registrar el nombre de Pablo Escobar
como marca. Asi, el TG rechazé la asimilacién de Pablo Escobar
con otros personajes histéricos como “Robin Hood”, “Al Capone”
y “Che Guevara’, nombres que han sido registrados como MUE,
visto que se han vuelto miticos y ocupan un lugar tal en la cultura
popular que los remueve de la érbita del articulo en cuestién, incluso
si pueden asociarse con ciertos delitos.

El tercer argumento de la Solicitante se enfoc en la vulneracién
del derecho a la presuncién de inocencia establecido bajo al articulo
48, apartado 1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la
Unién Europea (en adelante, “la Carta”), visto que Pablo Escobar
nunca fue condenado por tribunales colombianos, europeos o nor-
teamericanos, visto que ingresé de manera voluntaria en una cércel
que él mismo construyd (“la Catedral”) y fue abatido en el momento
de su captura por las fuerzas policiales colombianas.

En cuanto a este tercer argumento, el TG determiné que la deci-
sidon recurrida no afectaba el derecho en cuestidn, visto que el simple
hecho de que Pablo Escobar no fuera condenado por un tribunal
penal por sus crimenes no modificaba el que se lo considerara —
mayoritariamente— como un lider de una organizacién criminal
responsable de numerosos crimenes. Factor que lo volvia, para el pua-
blico relevante, un simbolo ofensivo generador de sufrimiento aun
sin que fuera necesario adentrarse y/o expedirse sobre la cuestién de
la presuncién de inocencia.

3. Comentario

A continuacidn, corresponde analizar esta sentencia en relacién con
el resto de la jurisprudencia relevante relativa a la denegacién del
registro de marcas que resulten contrarias al orden publico o a las
buenas costumbres. Antes de pasar al comentario en si, parece ttil
presentar una breve explicacién sobre la estructura y el funciona-
miento del sistema jurisdiccional de la Unién Europea en materia
de marcas.
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3.1 El sistema europeo

Primero, para entender el sistema, cabe mencionar que la MUE es
un tipo de marca que cuenta con validez en todo el territorio de la
Unién Europea, que ahora cuenta con 27 Estados miembros —des-
pués de la salida del Reino Unido— y cuyo registro estd a cargo de
la EUIPO, organismo con sede en Alicante, Espana. La MUE es un
elemento importante para la libre circulacién de productos y servi-
cios dentro del Mercado Unico de la Unién Europea y coexiste con
las marcas nacionales registradas por oficinas nacionales o regionales.

Entonces, al presentar una solicitud de registro de MUE, la pri-
mera resolucién que se obtiene proviene de la primera instancia, es
decir, los examinadores que analizan las solicitudes y se pronuncian
sobre registrabilidad, oposicién y cancelacién.

Dichas resoluciones pueden ser recurridas ante las Salas de Re-
curso de la EUIPO (cuatro salas de marcas y una sala de disefios con
miembros que gozan de independencia en sus decisiones y resuelven
aplicando normativa europea). Por otro lado, en casos de particular
dificultad o que se verifiquen ciertos presupuestos como la diversa
interpretacién da una misma cuestién de derecho, una causa puede
ser remitida a la Gran Sala de las Salas de Recurso de la EUIPO (en
adelante, “Gran Sala”), que cumple una funcién de armonizacién
ya que no solo resuelve el caso concreto, sino que también vincula a
la primera instancia de acuerdo con el articulo 165, apartado 3 y el
articulo 166, apartado 8 del RMUE.

También existe la posibilidad de recurrir las decisiones de las Salas
de Recurso de la EUIPO ante el TG, con sede en Luxemburgo, que
tiene la competencia sobre los procedimientos relativos a titulos de
propiedad intelectual, como es el RMUE. En cuanto a la extensién
de los litigios ante el TG, estos solo tienen como objeto la legalidad
de la decisién impugnada proveniente de las Salas de Recurso. Con-
secuentemente, los escritos de alegaciones presentados por las partes
en el procedimiento no podrén modificar el objeto planteado en la
instancia anterior.*

El Tribunal de Justicia de la Unién Europea (TJUE), también

4 Ardculo 72 del RMUE; articulo 188 del Reglamento de Procedimiento del
Tribunal General.
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con sede en Luxemburgo, constituye la autoridad judicial més alta
de la Unién Europea. A grandes rasgos, su funcién principal es la
de garantizar la aplicacién e interpretacién armoénica de la legisla-
cién europea por parte de los organismos europeos y los Estados
miembros. La interpretacién del TTUE es determinante en materia
de marcas. Es por ello que el TJUE cumple un rol decisivo en la
armonizacién del derecho de marcas de la Unién Europea, tanto a
nivel nacional como europeo.

Para comprender la implicancia de la afirmacién anterior, conviene
destacar que existen dos tipos de normas en la Unién Europea: las
directivas (cuerpos normativos que deben ser adoptados e implemen-
tados a nivel nacional por los Estados miembros) y los reglamentos
(normas que resultan de aplicacién directa y automdtica para los Es-
tados miembros). En cuanto a las marcas, el TJUE armoniza la inter-
pretacién tanto de las Directivas Europeas de Marcas® implementadas
a nivel nacional, contestando preguntas prejudiciales de tribunales na-
cionales, como del RMUE a nivel EU, en tltima instancia.

Hoy en dia es mucho menos frecuente que lleguen recursos al
TJUE, después de que el legislador implementara obsticulos pro-
cesales para presentar recursos a través del sistema europeo, con el
efecto de que las instancias inferiores, el TG y las Salas de Recurso
de la EUIPO ganaran importancia por la reduccién de instancias
y por el gran nimero de casos que se resuelven. Solo se admiten
recursos al TJUE si suscita una cuestién importante para la unidad,
la coherencia o el desarrollo del derecho de la Unién.® A modo de
ejemplo, el caso Fack Ju Gohte, que serd citado numerosas veces en
esta nota, llegd al TJUE antes de esta reforma de la jurisdiccién en
temas de la MUE.

De los 6rganos antes mencionados de la Unién Europea hay que
distinguir el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que
vigila sobre el respeto y la interpretacién de la Convencién Europea

5  La mis reciente es la directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximacion de las
legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

6  articulo 58bis del Estatuto del TJUE.

7 Tribunal de Justicia de la Unién Europea (TJUE), Fack Ju Gohte, 27/02/2020,
C-240/18 P.
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de Derechos Humanos (CEDH), una convencién administrada por
el Consejo Europeo con sede en Estrasburgo, Francia.

Volviendo a los precedentes relevantes relativos a los motivos abso-
lutos de denegacién, en su sentencia Fack Ju Gohte,® el TJUE se expidi6
sobre el criterio a utilizar para la determinacién de las buenas costum-
bres en el dmbito de aplicacién del RMUE. De manera similar, el TG
se ha pronunciado sobre dicho criterio en numerosas sentencias; ade-
mds del caso en comentario, a modo enunciativo se pueden citar las
siguientes resoluciones: Intekrtops,” PAKL,' Device of the coat of arms of
the Soviet Union,"" ;Que buenu ye! HIJOPUTA,"> FICKEN,"” FICKEN
LIQUORS," Curve,> OSHO,'® LA MAFIA SE SIENTA A LA MESA."”

Como si no fuera suficiente, también la Gran Sala se expidié en
cuatro oportunidades sobre la interpretacién del articulo 7, apartado
1, letra f del RMUE. Dichas oportunidades fueron las decisiones
Serew you,"® BREXiT,"” COVIDIOT* y Maricén Perdido.*' Los prin-
cipios establecidos en dichas decisiones han sido debatidos y aplica-
dos, mds alld de en el mundo académico, en numerosas resoluciones
de las Salas de Recurso de la EUIPO, en la jurisprudencia nacional
y en las directrices de las oficinas nacionales y de la misma EUIPO
en materia de marcas.*

8  Tribunal de Justicia de la Unién Europea (TJUE), Fack Ju Géihte, 27/02/2020,
C-240/18 P.

9 TG, Intertops, 13/09/2005, T-140/02.

10 TG, PAKI, 05/10/2011, T-526/09.

11 TG, DEVICE OF THE COAT OF ARMS OF THE SOVIET UNION,
20/09/2011, T-232/10.

12 TG, jQue buenu ye! HIJOPUTA, 09/03/2012, T-417/10.

13 TG, FICKEN, 14/11/2013, T-52/13.

14 TG, FICKEN LIQUORS, 14/11/2013, T- 54/13.

15 TG, Curve, 26/09/2014, T-266/13.

16 TG, OSHO, 11/10/2017, T-670/15.

17 TG, LA MAFIA SE SIENTA A LA MESA (fig.), 17/04/2024, T-244/23.

18 Gran Sala de las Salas de Recurso de la EUIPO (Gran Sala), 06/07/2006, R
495/2005-G.

19 Gran Sala, BREX:T, 30/01/2019, R 0958/2017-G (fig.).

20  Gran Sala, COVIDIOT, 16/05/2024, R 0260/2021-G.

21 Gran Sala, Maricon perdido, 25/11/2024, R 2307/2020-G.

22 Ver el documento Prictica Comtn 14 (European Union Intellectual Proper-
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3.2 El objetivo de la denegacion de marcas contrarias a las
buenas costumbres

Para resolver todo caso relativo a la interpretacién de los motivos
absolutos de denegacién, primero hay que determinar el objetivo de
la norma. Al hacerlo, debe recordarse que la posibilidad de registrar
una marca solo se puede restringir por razones de interés general.
Por lo tanto, cada uno de los distintos motivos de denegacién del
articulo 7 del RMUE debe interpretarse a la luz del “interés publico
subyacente”.*

Para comenzar, el articulo 7, apartado 1, letra f del RMUE re-
fleja lo establecido por el articulo 6 B, apartado 3 del Convenio de
Paris del 20 de marzo de 1883 (de acuerdo con sus modificaciones)
en cuanto a la denegacién de solicitudes de marca y declaracién de
nulidad de los registros:

El registro de las marcas contempladas en el presente articulo solo
podré ser denegado o declarado nulo en los siguientes casos: (...)
. si las marcas son contrarias a las buenas costumbres o al orden
3.sil t las b tumb | ord
publico, en particular si son susceptibles de enganar al publico. Se
entiende que una marca no puede considerarse contraria al orden
publico por el mero hecho de no ajustarse a una disposicién del
erecho de marcas, a menos que dicha disposicidn se refiera a su
Derecho d dicha d fi

vez al orden publico.

EI TG, al considerar el interés piblico subyacente, se ha centrado
en el posible uso de la marca. En este sentido, de lo resuelto en deci-
siones como DEVICE OF THE COAT OF ARMS OF THE SOVIET
UNION?* Curve> LA MAFIA SE SIENTA A LA MESA* y Pablo

Escobar’’ (caso en examen) puede deducirse que la finalidad de la dis-

ty Office, 2024). Mis casuistica se puede encontrar en el informe de las Salas
de Recursos 14 (European Union Intellectual Property Office, 2021).

23 TJUE, Libertel, 06/05/2003, C-104/01, § 50-51.

24 TG, DEVICE OF THE COAT OF ARMS OF THE SOVIET UNION,
20/09/2011, T-232/10, §29.

25 TG, Curve, 26/09/2014, T-266/13, §13.

26 TG, LA MAFIA SE SIENTA A LA MESA, 15/03/2018, T-1/17, §25.

27 TG, Pablo Escobar, 17/04/2024, T-255/23, §43.
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posicién es la de impedir el registro de signos cuyo uso sea contrario al
orden publico o a las buenas costumbres en el territorio de la Unién.

Sin embargo, esto no significa que una marca solo pueda dene-
garse si, por ejemplo, su uso estd prohibido por la legislacién nacio-
nal que regula la obscenidad o la incitacién al odio.”® A diferencia
de lo que sucede con la Directiva Europea de Marcas, que prevé
en su articulo 4, apartado 3, letra A la posibilidad para los Estados
miembros de denegar el registro o declarar la nulidad de marcas en
virtud de su legislacién nacional que permite prohibir el uso de la
marca, en el caso del RMUE, el legislador ha decidido no incluir
dicha posibilidad.

Por el contrario, el examen del articulo 7, apartado 1, letra f del
RMUE no se limita a los casos en los que el uso puede prohibirse en
virtud de otra disposicién legal. No obstante, cualquier prohibicién
de utilizar un signo determinado puede constituir, en determinadas
circunstancias, un indicio importante en relacién con los dos requi-
sitos alternativos de dicho articulo, a saber, el orden publico y las
buenas costumbres.

Tampoco es objetivo de este articulo identificar y filtrar signos
cuyo uso en el comercio deba impedirse a toda costa, sino el de evi-
tar conferir proteccién a una marca a través del registro de marcas
sobre signos contrarios al orden publico o a las buenas costumbres.
En este sentido, la Gran Sala establecié que los organismos estatales
y administrativos no deben apoyar activamente a quienes, en aras de
sus fines comerciales, utilicen marcas que sean contrarias a determi-
nados valores fundamentales de una sociedad civilizada.”

Otra cuestion relevante para resaltar es la diferencia entre la pro-
hibicién de uso de una marca y la denegacién del registro de esta en
virtud del articulo 7, apartado 1, letra f del RMUE. Ninguna dispo-
sicién del RMUE ni del Derecho de la UE en general establece que

no pueda utilizarse una marca cuyo registro haya sido denegado.”

28 Gran Sala, Screw You, 06/07/2006, R 495/2005-G, § 13; COVIDIOT (fig.),
16/05/2024, R 260/2021-G.

29 Gran Sala, Screw you, 06/07/2006, R 495/2005 G; COVIDIOT (fig.),
16/05/2024, R 260/2021-G.

30 TG: jQue buenu ye! HIJOPUTA (fig.), 09/03/2012, T-417/10; FICKEN,
14/11/2013, T-52/13.
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Esto también implica que el mero hecho de que una marca de
dudoso gusto haya sido registrada como MUE no significa que su
uso deba permitirse de forma incuestionable en los Estados miem-
bros. El articulo 137, apartado 2 del RMUE garantiza expresamente
el derecho a prohibir el uso de una MUE en virtud del derecho civil,
administrativo o penal de un Estado miembro.”!

3.3 Definicion de buenas costumbres

En consonancia con el caso Fack Ju Gohte,* un signo ofende la de-
cencia comun si el publico pertinente lo percibe como una ofensa a
los valores y normas morales fundamentales a los que se adhiere una
sociedad en un momento determinado. En este contexto, no basta
con que el signo en cuestién se considere de mal gusto, sino que
debe ser incompatible con las buenas costumbres.

El TJUE continué estableciendo que el reconocimiento de las
buenas costumbres debia ser determinado por el consenso social que
prevalece en una sociedad, para lo cual debe evaluarse objetivamente
lo que dicha sociedad considera como moralmente aceptable en un
momento dado, teniéndose debida cuenta del contexto social y las
circunstancias particulares del territorio de la Unién Europea del
que se trate, incluidas, en su caso, las diferencias contextuales cultu-
rales, religiosas o filoséficas.®

Entonces, de acuerdo con la jurisprudencia aplicable, puede ar-
gumentarse que, al evaluar las circunstancias que justifican la dene-
gacién de registro de una MUE, deben sopesarse, por un lado, los
intereses del solicitante y, por otro, el interés general, tal como se de-
fine en el articulo 7 del RMUE.?* De ahi que en este andlisis estén en
juego los derechos fundamentales del solicitante de registro a libertad
de expresién, a la propiedad y a la libertad de ejercer el comercio

31  Gran Sala, Screw you, 06/07/2006, R 495/2005-G; y de la COVIDIOT (fig.),
06/07/2006, R 495/2005-G.

32 TJUE, Fack Ju Géhte, 27/02/2020, C-240/18 P, EU:C:2020:118, § 39, 41,
55.

33 TJUE, Fack Ju Géhte, 27/02/2020, C-240/18 P, EU:C:2020:118, § 39, 41,
55.

34 Gran Sala, COVIDIOT (fig.), 16/05/2024, R 260/2021-G, §36.
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(entre otros), que hay que poner en equilibrio con intereses publicos,
como se va detallar en profundidad en el apartado 3.7.

El motivo de denegacién del articulo 7, apartado 1, letra f del
RMUE se limita a los casos en que un signo supera el umbral de in-
trusién grave y es capaz de causar lesiones graves. Asi, en el preceden-
te PAKI? el TJUE establecié que solo podria denegarse el registro
de una marca como MUE por ese motivo de denegacién absoluto si
era profundamente insultante. Empero, esto no se extiende a aquellas
marcas que puedan ser, simplemente, irrespetuosas o de mal gusto.

El TJUE también establecié que el andlisis para la denegacién
de registro debe referirse y centrarse en la marca en si y no en cir-
cunstancias ajenas a la marca, como pueden ser la legalidad de los
productos o servicios, la identidad del solicitante o la conducta del
solicitante en el uso de dicha marca.’

3.4 El publico relevante

Para la apreciacién de la configuracién del motivo de denegacién en
comentario, es necesario determinar como percibe el signo el pabli-
co de referencia. Es decir, examinar si el pablico pertinente percibe
el signo como incompatible con los valores y normas morales funda-
mentales de la sociedad vigentes al momento correspondiente.

De acuerdo con el criterio establecido por el TJUE en los prece-
dentes Fack Ju Giohte,” y por el TG en HIJOPUTA® y PAKI,” entre
otros, este examen debe basarse en la percepcidn de una persona ra-
zonable con un umbral medio de sensibilidad y tolerancia, teniendo
en cuenta el contexto en el que se encuentra la marca y, en su caso,
las circunstancias particulares pertinentes para esa parte del territo-
rio de la Unién Europea.

Por lo tanto, la apreciacién de la existencia de ese motivo de de-
negacién no puede basarse en la percepcion de la parte del publico

35 TG, PAKI, 05/10/2011, T- 526/09, § 12.

36 TG, Intertops, 13/09/2005, T-140/02, EU:T:2005:312, § 27; 05/10/2011,
T-526/09, PAKI, EU:T:2011:564, § 17.

37 TJUE, Fack Ju Gohte, 27/02/2020, C-240/18 P.

38 TG, HIJOPUTA, 09/03/2012, T-417/10.

39 TG, PAKI, 05/10/2011, T-526/09.
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pertinente que se ofende con facilidad ni en la percepcién de la parte
de dicho publico que es insensible.

También corresponde dejar de lado la percepcién mayoritaria,
como sugirié la International Trademark Association en su opinién
en el caso Fack Ju Gihte.”* En este sentido, el TJUE recordé en este
precedente que la sociedad de la Unién Europea se caracteriza por su
diversidad cultural, religiosa o filoséfica, por lo que la proteccién de
las minorias es una de sus fuerzas esenciales.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, en el caso de Pablo
Escobar, en comentario, el publico pertinente puede, a efectos del
examen del motivo de denegacién establecido en el articulo 7, apar-
tado 1, letra f del RMUE, ir més all4 del publico destinatario de los
productos y servicios designados por el signo controvertido, ya que
debe considerarse que los signos a los que se refiere este motivo de
denegacion pueden atraer a otras personas que, sin estar interesados
en dichos productos y servicios, se encuentren con ellos en el desa-
rrollo de su vida cotidiana.”

Consecuentemente, otro factor a considerar es el contexto en el
que pueda encontrarse la marca. Factor particularmente relevante
cuando los productos que llevan el signo solicitado se exhiben en su-
permercados o grandes almacenes, se anuncian en televisién durante
las horas pico o se exhiben en la calle de manera que la marca sea
claramente visible.** En definitiva, solo debe descartarse la percep-
cién de las personas que pueden verse excluidas de encontrarse con
el signo durante el desarrollo de su vida cotidiana.®

Asi también, como se verificé en el caso en comentario, ha basta-
do para aplicar el articulo 7, apartado 1, letra f del RMUE el hecho
de que la marca fuera percibida como ofensiva, obscena y repulsiva
por, al menos, una parte significativa del publico pertinente.*

40 TJUE, Fack Ju Gihte, 27/102/2020, C-240/18 P, EU:C:2020:118, § 39.

41 TG, PAKI, 05/10/2011, T-526/09; FICKEN, 14/11/2013, T-52/13;
CURVE, 26/09/2014, T-266/13; LA MAFIA SE SIENTA A LA MESA,
15/03/2018, T- 1/17; Pablo Escobar, 17/04/2024, T- 255/23.

42 Gran Sala, Screw You, 06/07/2006, R 495/2005-G.

43 TG, Curve, 26/09/2014, T-266/13, EU:T:2014:836, § 20.

44 TG, Ficken, 14/11/2013, T-52/13; Pablo Escobar, 17/04/2024, T-255/23.
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3.5 El territorio relevante

Otro factor relevante para realizar este andlisis es que la objecién
debe referirse a una zona especifica de la Unién Europea. Basta para
denegarse el registro de una marca con arreglo al articulo 7, aparta-
do 2 del RMUE que el obstéculo exista en al menos una parte de la
Unién Europea.®s

Cabe destacar que, si bien los criterios y la interpretacién abs-
tracta del umbral para el registro de una marca son, desde el punto
de vista moral, una cuestién de derecho de la Unién y deben ser los
mismos para toda la Unién Europea, los conceptos de orden publico
y de buenas costumbres no siempre coinciden en todos los Estados
miembros, incluso por razones lingiiisticas, histéricas, sociales y cul-
turales® que pueden influir en la percepcién del publico pertinente
en dichos Estados.

Otro punto importante por considerar es que el territorio rele-
vante no incluye terceros paises fuera de la UE, como en el caso en
comentario serfan Colombia o los Estados Unidos. Sin embargo, la
percepcién en cualquier tercer pais puede, sin ser decisiva, servir de
indicio de la percepcién en un Estado miembro concreto en caso
de que existan fuertes vinculos, por ejemplo, cuando las pruebas de
terceros paises también se dirigen al publico pertinente de la Unién
Europea, en particular a través de internet u otros medios de comu-
nicacién o cuando el piblico pertinente accede efectivamente a esos
medios de comunicacién provenientes u oriundos de terceros paises.
Asi, en el caso PAKT" se constat6 que la palabra “paki” era un insulto
en inglés contra personas de origen pakistani utilizando, inter alia,
pruebas de paises terceros como Pakistan.

Aplicando lo propuesto al caso en comentario, no es necesario
que todos los ciudadanos de la Unién Europea conocieran a Pablo
Escobar y sus crimenes para denegar el registro de la marca. Es mis,
de acuerdo con la decisién del TG, basté con que lo hiciera una par-

45 TJUE, Fack Ju Gohte, 27/02/2020, C-240/18 B, EU:C:2020:118, § 37)

46 TG, DEVICE OF THE COAT OF ARMS OF THE SOVIET UNION (fig.),
20/09/2011,T-232/10, EU:T:2011:498, § 32; LA MAFIA SE SIENTA A LA
MESA (fig.), 15/03/2018,T- 1/17, L EU:T:2018:146 § 28.

47 TG, PAKI, 05/10/2011, T-526/09.
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te relevante del publico espafiol como Estado miembro de la Unién
Europea. Este hecho, de acuerdo tanto con los argumentos de la
Quinta Sala de Recursos como con los del TG, se vio corroborado y
reforzado por el estrecho vinculo histérico que existe entre este pais
e Hispanoamérica.

3.6 La fecha relevante

Visto que la percepcién de si un signo es contrario a las buenas cos-
tumbres puede cambiar muy rdpidamente, debido a diversos acon-
tecimientos, es crucial determinar la fecha de referencia para realizar
el andlisis juridico.

No hay referencia directa a este punto en la regulacién. Una in-
terpretacion literal indica que el articulo 7, apartado 1 del RMUE se
refiere al momento de registro de la marca, “Se denegara el registro
(...)”, antes de enumerar los motivos de denegacién absolutos, y
que, asi también, en el articulo 59, apartado 1, letra a del RMUE
se prevé la declaracién de nulidad cuando la marca se hubiera regis-
trado contraviniendo las disposiciones del articulo 7. De ser asi, la
fecha del registro (o de la solicitud de registro) seria la determinante.

Por su parte, el TJUE en el ya citado precedente Fack Ju Gihte* se
refirié en dos ocasiones a la fecha de la resolucidn, a saber: en el pé-
rrafo 39, al mencionar las normas “en el momento de la evaluacién”,
y en el pdrrafo 41, al mencionar la percepcién del publico “en el mo-
mento del examen”. Ademds, subrayé en el parrafo 39 del fallo que
los principios de moralidad pueden evolucionar a lo largo del tiempo.

Hay que trazar una distincién entre dos situaciones tedricas que
pueden surgir después de la fecha de solicitud de la marca. En pri-
mer lugar, puede darse que a la fecha de solicitud de registro no haya
problema alguno, pero que en el momento del examen antes del
registro la percepcion de la marca haya cambiado. Asi fue el famoso
caso de la solicitud de marca “Bin Ladin”,’ presentada por unos de
los hermanos de Osama Bin Ladin, el lider de la organizacién terro-
rista Al Qaeda, pocas semanas antes del atentado contra las Torres

48 TJUE, Fack Ju Gihte , 27/02/2020, C-240/18 P, EU:C:2020:118.
49  Segunda Sala, Bin Ladin, 29/09/2004, R176/2004-2.
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Gemelas en Nueva York el 11 de septiembre de 2001. Vale aclarar
que no existia ninguna relacién entre el hermano y el atentado.

En segundo lugar, puede acontecer que la situacién cambie favo-
rablemente en el periodo posterior a la fecha de solicitud de registro
(y antes del registro). Es entonces que surge la pregunta de si estd
justificado denegar una marca cuando al momento del registro ya ha
perdido su cardcter ofensivo. En este sentido, puede citarse el argu-
mento del demandante del caso COVIDIOT.*® Dicha solicitud fue
presentada en agosto del ano 2020, en plena epidemia mortal y rui-
nosa del COVID-19. No obstante, el solicitante alegd pocos meses
antes de que se expidiera la Gran Sala en 2024 que se habia relajado
y modificado la situacién, con independencia de la situacién a la fe-
cha de solicitud, debido a, entre otros factores, mutaciones del virus,
descubrimientos o investigaciones decisivas, invenciones de vacunas
y de remedios farmacéuticos. Asi también, en otro caso de la Gran
Sala, el productor de una telenovela espanola titulada Maricin perdi-
do aleg6 que el término ha perdido su cardcter ofensivo dado que los
propios grupos homosexuales se han reapropiado del término, entre
otras razones, por esta popular produccién de televisién. Argumento
similar alegd la familia de Pablo Escobar al hacer negocios con la
reputacion dudosa del narcotraficante.

Sin embargo, nada indica que el TJUE, en el caso Fack Ju Gob-
te, pretendiera apartarse, a efectos del articulo 7, apartado 1, letra f
del RMUE, de la fecha de presentacién de la solicitud como fecha
normal de referencia para el examen de los motivos absolutos de de-
negacion o de nulidad. Tanto el TJUE como el TG se han centrado
en diferentes oportunidades en la fecha de presentacién como tnica
fecha pertinente para el examen de la configuracién de los motivos
absolutos del articulo 7, apartado 1 del RMUE.”!

En particular, en el marco de un procedimiento de anulacién

50 Gran Sala, COVIDIOT (fig.), 06/07/2006, R 495/2005-G.

51  Ver algunos precedentes del TJUE y del TG sobre la fecha de solicitud como
fecha de referencia en el examen de motivos absolutos: articulo 7(1)(b)
RMUE [distintividad]: BATEAUX MOUCHES, 26/03/2015, TG T-72/14,
EU:T:2015:194, § 18; articulo 7(1)(c) RMUE [marca descriptiva]: FLUG-
BORSE, 23/04/2010, C-332/09 B, EU:C:2010:225, § 19-29; articulo 7(1)(d)
RMUE [marca genérical: BSS, 05/10/2004, C-192/03 B, EU:C:2004:587,
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(articulo 7, apartado 1, letra ¢ del RMUE), el TJUE ha aclarado
que ante una indicacién descriptiva el inico momento relevante era
la fecha de presentacién de la solicitud de registro y que no existia
una doble fecha de referencia.”® En dicha sentencia, sostuvo que un
procedimiento de examen prolongado no debia ir en detrimento de
la solicitante y que, por lo tanto, era irrelevante que un signo se con-
virtiera en una indicacién que sirviera para describir caracteristicas
del producto durante el examen previo al registro si en el momento
de la solicitud no era asi o no se podia demostrar lo contrario.

No hay razén para aplicar un razonamiento distinto al articulo 7,
apartado 1, letra f del RMUE que para el resto del articulo tiene la
misma estructura para todos los motivos de denegacién absolutos. El
titular de una MUE tendrd derecho a impedir que terceros utilicen
dicha marca en las condiciones descritas en el articulo 9, apartado 2
del RMUE, sin perjuicio de los derechos de los titulares adquiridos
antes de la fecha de presentacién o de prioridad de la MUE. En con-
secuencia, las solicitudes de nulidad que prosperen sobre la base del
articulo 7, apartado 1, letra f del RMUE en relacién con el articulo
59, apartado 1 del RMUE surtirdn efecto ex zunc a partir de la fecha
de solicitud de la marca.

De mayore ad minus, el RMUE no prevé ninguna base juridica
en su articulo 59 (nulidad por motivos absolutos) para cancelar una
MUE que se convierta en una afrenta a las buenas costumbres con
posterioridad a la fecha de registro. Tampoco lo hace el articulo 58
(caducidad) para casos en que una marca se haya utilizado en con-
tra del orden publico o de las buenas costumbres. Aunque tanto las

§ 40; articulo 7(3) RMUE [cardcter distintivo por usol: Oberbank et al.,
19/06/2014, C-217/13 & C-218/13, EU:C:2014:2012, § 56-61; articulo
7(1)(e) RMUE [marca funcional técnica o estétical: Superficie cubierta con
circulos, 06/03/2014, C 337/12 P a C 340/12 P, EU:C:2014:129, § 59;
articulo 7(1)(f) RMUE [orden publico] Bavaria Weed (fig.), 12/05/2021,
T-178/20, EU:T:2021:259, § 52; articulo 7(1)(g) RMUE [marca engafiosa]:
LA IRLANDESA 1943 (fig.), 29/06/2022, T-306/20, EU:T:2022:404, § 54;
articulo 59(1)(b) RMUE [mala fe] Lindt Goldhase, 11/06/2009, C-529/07,
EU:C:2009: 361, § 35.

52 TG, FLUGBORSE, 03/06/2009, T-189/07, confirmada por TJUE, FLUG-
BORSE, 23/04/2010, C-332/09 P, EU:C:2010:225, § 41, 47, 53.
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marcas engafnosas como las contrarias a las buenas costumbres y al
orden publico se mencionen en la disposicién antes citada del Con-
venio de Paris de 1883 (véase supra en el apartado 3.6), el legislador
ha otorgado una proteccién mds amplia Ginicamente contra el uso
enganoso de una marca (articulo 58, apartado 1, letra c del RMUE).

Por ende, el interés ptblico en no confrontar al publico relevante
con signos que, aunque registrados, se vuelvan contrarios a las bue-
nas costumbres queda salvaguardado por la prohibicién de utilizar
los signos en el mercado por parte de las autoridades nacionales,
basados en otras leyes que protejan el orden publico (véase supra en
el apartado 3.2).

Aunque en la decisién de la Gran Sala en el caso COVIDIOT no se
lo expresara con certitud, porque la situacién a decidir no fue de esta
categoria de casos, el autor de este articulo es de la opinién de que la
tnica fecha pertinente a efectos de la apreciacién de la configuracién
de motivos de denegacién absolutos es la fecha de presentacién de la
solicitud. Consecuentemente, la histérica marca Bin Ladin se podia
denegar solo en base a la actividad terrorista de Osama Bin Ladin
anterior a la fecha de solicitud. Aunque la jurisprudencia aplicable
permite tener en cuenta también elementos posteriores a la fecha de
presentacion, si se refieren a la situacién existente en ese entonces,”
su atentado contra las Torres Gemelas después de esta fecha se podia
considerar prueba adicional.

Por otro lado, no hay mecanismo en el RMUE a favor del soli-
citante de una marca en caso de que una marca pierda su cardcter
censurable después de la fecha de presentacién o que se asemeje al
articulo 4, apartado 5 de la Directiva sobre Marcas sobre la fecha re-
levante del cardcter distintivo adquirido, que se puede mover desde
la fecha de presentacién de la solicitud de marca a la fecha en que se
cumple con los requisitos.

Tampoco existe mecanismo a favor de un titular de una marca
registrada que se ve involucrado en un procedimiento de anulacién
por el articulo 7, apartado 1, letra f del RMUE y que argumenta que,
al momento del procedimiento, las buenas costumbres han cambia-
do a su favor. No existe, en el 4mbito de las marcas contra el orden

53 TJUE, FLUGBORSE, 03/06/2009, T-189/07, EU:T:2009:172, § 19y § 28.
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publico y las buenas costumbres, una disposicién similar que prevea
la posibilidad para el titular de demostrar que su marca inicialmente
no distintiva ha adquirido, ulteriormente, cardcter distintivo por el
uso, de acuerdo con el articulo 59, apartado 2 del Reglamento de
la Marca Comunitaria. En tales casos, el solicitante o el titular del
derecho gozarian de una proteccién injustificada a partir de la fecha
de presentacién. La unica solucién serfa la de presentar una nueva
solicitud perdiendo, consecuentemente, la fecha de solicitud ante-
rior de la marca inicial.

En concreto, las solicitudes de marcas “Pablo Escobar”, “Covi-
diot” y “Maricén Perdido” se han denegado por la situacién verifi-
cada a la fecha de la solicitud, sin tener en cuenta si después de esta
fecha la situacién cambié en cuanto a la percepcién social de dichos
signos debido a diversos factores, como pueden ser series televisivas,
mejoras cientificas y romantizacién de crimenes atroces, entre otros.

3.7 La revision de las buenas costumbres en la vida real
Todas las condiciones anteriores tienen que formar parte del examen
de la solicitud marca. Asi también resulta interesante cémo el TJUE
ha desarrollado pautas especificas para los examinadores respecto a
los criterios de orden publico y de las buenas costumbres. Para los
procedimientos relativos a motivos de denegacién absolutos, el ar-
ticulo 95, apartado 1 del RMUE vy el articulo 42, apartado 1 del
RMUE exigen que el examinador y las Salas de Recurso examinen
de oficio los hechos y determinen la existencia de tales motivos con
arreglo a las normas juridicas aplicables. Como ha subrayado el
TJUE, el examen que debe realizarse no puede limitarse a una apre-
ciacién abstracta de la marca solicitada o incluso de determinados
elementos de ésta, descifrados con la ayuda de diccionarios, sobre
todo cuando un solicitante ha alegado aspectos que pueden suscitar
dudas sobre la percepcién de la marca.™

El signo solicitado debe interpretarse no solo a la luz de su sentido
habitual, sino también del contexto en el que se utiliza normalmente.
La apreciacién requiere un examen de todos los aspectos del caso con-

54 TJUE, Fack Ju Géhte, 27/02/2020, C-240/18 P, EU:C:2020:118, § 43.

458



Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual

N° 21 (2024): 441-466

creto para determinar cémo percibird el publico pertinente tal signo
si se utiliza como marca para los productos y servicios reivindicados.”
En el caso de la solicitud de marca para el signo “Fack Ju Géhte”, fue
importante no solo ver las definiciones de “F-xxx” en los dicciona-
rios, sino también el impacto que este titulo tenia al ser utilizado para
burlarse del sistema educativo alemdn en una comedia que ya tenia
mucho éxito en los cines en Alemania antes de la solicitud de marca.

En consonancia con lo expuesto, al realizar el andlisis, tanto el
examinador como la Sala de Recurso deberdn determinar que, en el
contexto social especifico y actual, el pablico percibe efectivamente el
uso de dicha marca como contrario a las buenas costumbres de dicha
sociedad justificando asf la denegacién de su registro.”® A tal efecto, el
TJUE, en su decision sobre el caso Fack Ju Gohte,”’ se refirid a todos
los elementos que permiten apreciar la percepcion del publico y enu-
merd, entre otros, los siguientes: textos legislativos, pricticas adminis-
trativas, opiniones publicas, la forma en que el publico pertinente ha
reaccionado ante este signo o signos comparables en el pasado.

La Gran Sala, por su parte, establecié en su decision COVI-
DIOT?® que, en caso de que la expresién no existiera o no existiera
en el mercado como expresién comercial, el examen debia basarse en
una apreciacién prospectiva, que supone la utilizacién del signo para
los productos solicitados.

3.8 El equilibrio de los intereses, con respeto de los derechos
fundamentales
En el caso en comentario, la Quinta Sala de Recursos de la EUIPO
se habia expedido en su resolucién®® sobre las actividades delictivas
vinculadas o atribuidas a Pablo Escobar. Aspecto que fue revisado
por el TG luego de ser recurrida.

El'TG compartié la conclusién de la Quinta Sala de Recursos en

55 TJUE, Fack Ju Géhte, 27/02/2020, C-240/18 P, EU:C:2020:118, § 39-40.
56 TJUE, Fack Ju Géhte, 27/02/2020, C-240/18 P, EU:C:2020:118, § 43-51.
57 TJUE, Fack Ju Géhte, 27/02/2020, C-240/18 P, EU:C:2020:118.

58 Gran Sala, COVIDIOT (fig.) 16/05/2024, R 0260/2021-G.

59 Quinta Sala, Pablo Escobar, 21/02/2023, R 1364/2022-5.
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cuanto a que el registro del signo solicitado podia llevar a la vulnera-
cién grave de los propios valores en los que se fundamenta la Unién
Europea, en particular el respeto de la dignidad humana, la libertad,
la igualdad, la solidaridad, asi como los principios de la democracia
y del Estado de derecho, el derecho a la vida y a la integridad fisica,
tal como se establecen en el articulo 2 del Tratado de la Unién Eu-
ropea (TUE) y en los articulos 2, 3 y 6 de la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unién Europea.

En su decisién, el TG también establecié que estos valores son in-
divisibles y constituyen el patrimonio espiritual y moral de la Unién
Europea. Por otra parte, cabe mencionar que la delincuencia orga-
nizada y las actividades de narcotréfico son dos de los asi conside-
rados dmbitos de delincuencia especialmente grave con dimensién
transfronteriza en los que el legislador de la Unién Europea puede
intervenir, tal como establece el articulo 83 del TUE.

En contra de estos intereses publicos, la solicitante del caso en
comentario invocd una violacién al derecho fundamental a la pre-
suncién de inocencia, consagrado, en particular, en el articulo 48,
apartado 1 de la Carta. Tal menoscabo se habria generado por la Sala
de Recurso al aplicar el articulo 7, apartado 1, letra f del RMUE y
al ponderar incorrectamente los intereses opuestos del puablico perti-
nente y del solicitante del registro.

En este contexto, el TG recordé que el considerando 21 del
RMUE subraya expresamente la necesidad de aplicar dicho cuerpo
normativo de modo tal que se garantice el pleno respeto de los dere-
chos y libertades fundamentales, y se refiri6 a tal fin y por analogia a
la sentencia Fack Ju Gihte.*

Particularmente, lo afirmado en el pdrrafo 56 de la citada senten-
cia del TJUE gener6 grandes dudas en el mundo del derecho de mar-
cas de la Unién Europea, ya que mientras que el TG habia senalado
que existia, en el dmbito del arte, de la cultura y de la literatura, una
preocupacién constante por preservar la libertad de expresién que
no existe en el dmbito de las marcas, el TJUE, al anular la sentencia
del TG, senalé que, en la aplicacién del articulo 7, apartado 1, letra
f del RMUE, deberia tenerse en cuenta la libertad de expresién con-

60 TJUE, Fack Ju Gohte, 27/02/2020, C-240/18 P, EU:C:2020:118, § 56.
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sagrada en el articulo 11 de la Carta, como se podia leer en la tiltima
frase del considerando 21 del RMUE.*!

En la sentencia en comentario relativa a la solicitud de marca
“Pablo Escobar”, el TG confirmé la conclusién de la Quinta Sala
de Recursos en cuanto a la crucial importancia de la percepcién de
la persona de Pablo Escobar como un simbolo ofensivo de la delin-
cuencia organizada capaz de causar considerable sufrimiento. Por
consiguiente, confirmé que la Sala de Recurso estaba facultada para
declarar, en la resolucién impugnada, sin cuestionar el derecho fun-
damental de Pablo Escobar a la presuncién de inocencia, que en el
caso en cuestiéon se cumplian los requisitos para la aplicacién del
articulo 7, apartado 1, letra f del RMUE.

Debido a que el tercer motivo alegado en el recurso se limité al
derecho fundamental de la presuncién de inocencia, el TG no tuvo
que explayarse sobre el argumento de la libertad de expresién en el
examen de marcas. De hecho, la libertad de expresién resulta menos
pertinente para la marca Pablo Escobar si se la compara con otras
solicitudes de marcas con un contenido mds politico o artistico.

61 Considerando 21 del RMUE: “Los derechos exclusivos conferidos por una mar-
ca de la Unién no deben facultar a su titular para prohibir el uso por terceros
de signos o indicaciones usados lealmente y, por tanto, de acuerdo con practicas
honestas en materia industrial y comercial. A fin de establecer condiciones de
igualdad entre los nombres comerciales y las marcas de la Unién en caso de
conflictos en un contexto en el que aquellos gozan normalmente de protecciéon
sin limites frente a marcas posteriores, solo debe considerarse incluido en dicho
uso el uso del nombre personal del tercero. Dicho uso debe asimismo permitir
el uso de signos o indicaciones descriptivos o sin cardcter distintivo en general.
Ademds, el titular no debe poder impedir el uso leal y honesto de la marca de la
Unidn al objeto de designar los productos o servicios, o referirse a ellos, como
suyos. El uso de una marca realizado por terceros para llamar la atencién del
consumidor sobre la reventa de productos auténticos que inicialmente fueron
vendidos en la Unién por el titular de la marca de la Unién o con su consen-
timiento debe considerarse licito en la medida en que al mismo tiempo sea
conforme a las pricticas leales en materia industrial y comercial. El uso de la
marca realizado por terceros con fines de expresion artistica debe considerarse
licito en la medida en que al mismo tiempo sea conforme a las précticas leales en
materia industrial y comercial. Ademds, el presente Reglamento debe aplicarse
de tal modo que se garantice el pleno respeto de los derechos y libertades funda-
mentales, y en particular la libertad de expresién” (negritas agregadas).
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En cambio, sobre este tema si que tuvo que expedirse la Gran
Sala al resolver el caso COVIDIOT, en el que se interpretd la sen-
tencia del TJUE.®? En dicho recurso, la solicitante expresamente se
refirié a que caracterizar como “covidiota’ a quienes no respetaran
las medidas de proteccién al momento de la pandemia se encontraba
protegido por la libertad de expresién.

La Gran Sala, entonces, record6 que en la Unién Europea se re-
conocen los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta
y que, consecuentemente, tanto la Oficina —como érgano de la
Unién Europea— como los Estados miembros —al aplicar el de-
recho de la Unién Europea— estdn obligados a garantizar la apli-
cacién de los derechos fundamentales de la Carta en cada accién u
omisién (articulo 51, apartado 1 de la Carta).

En particular, el articulo 11 de la Carta sobre la libertad de ex-

3 coincide con el texto del articulo 10 de la

presién y de informacién
Convencién Europea de Derechos Humanos. Esto implica, segun la
Carta, que hay que dar una interpretacién arménica. De la redaccién
de ambas disposiciones se desprende que, en principio, toda persona
es libre de tener y expresar opiniones, recibir y difundir informacién
e ideas, pero que, aun asi, esta libertad puede ser limitada siempre
que se cumplan los requisitos de que: tal limitacién tenga una base
juridica y que sea proporcionada, es decir, debe ser necesaria y estar
destinada a proteger intereses generales especificos.

El TJUE y el TEDH, en diversas oportunidades definieron, la
libertad de expresién como un fundamento esencial de una sociedad
democritica y pluralista. En la Unién Europea se ve reflejado en
los valores fundamentales subyacentes al articulo 2 del TUE.* Sin
embargo, la libertad de expresién en el sentido del articulo 11 de la

62 TJUE, Fack Ju Géhte, 27102/2020, C-240/18 B, EU:C:2020:118, § 56, con
referencia a las conclusiones del abogado general Bobek, §47-57.

63 Articulo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unién Europea
- Libertad de expresién y de informacién: “1. Toda persona tiene derecho a
la libertad de expresién. Este derecho comprende la libertad de opinién y la
libertad de recibir o comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber
injerencia de autoridades publicas y sin consideracién de fronteras. 2. Se
respetan la libertad de los medios de comunicacién y su pluralismo”.

64 TJUE, Patriciello, 06/09/2011, C-163/10, EU:C:2011:543, § 31;
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Carta no se limita a la libertad de expresién en sentido estricto en
el debate politico. La redaccién también menciona la libertad de
recibir y expresar informacion e ideas y se entiende que incluye la
expresion comercial.” De modo que la denegacion de una solicitud
de marca constituye una injerencia en el ejercicio del derecho a la
libertad de expresién. Asi, el Tribunal Europeo de Derechos Huma-
nos reconocié en un caso de una marca engafiosa que estaba cons-
tituida por la figura de una cruz® e, indirectamente, en el de una
marca contraria al orden publico, perteneciente a un movimiento
separatista hingaro en Rumania que estaba conformada por la si-
guiente frase “Székely no es un pais de Rumania”.*” Considerando
que, como antes propuesto, las restricciones sélo estdn permitidas
bajo determinadas condiciones, los motivos absolutos de denegacién
del articulo 7 del RMUE son una de estas restricciones.

En este contexto, se puede establecer una jerarquia en la protec-
cién de expresiones. Una expresién comercial merece (y goza de)
una proteccién inferior que una expresién politica. Sin embargo, el
hecho de que una marca solicitada pueda tener contenido politico
no justifica una mayor proteccién de la libertad de expresién, ya que
una marca solo tiene un objetivo comercial y no es indispensable
para la expresidn de esa opinién politica. Esto cristaliza el hecho de
que registrar un eslogan como marca no aporta ningun beneficio al
debate politico. Si bien el TJUE ha reconocido que la marca puede
tener una funcién publicitaria adicional® a la de indicar el origen de
los productos o servicios designados por la marca, ain no se ha dado
un reconocimiento similar a los términos utilizados en declaraciones
politicas o en debates.”’

Sky Osterreich v Osterreichischer Rundfunk, 22/01/2013, C-283/11,
ECLLI:EU:C:2013:28, § 52.

65 Gran Sala, COVIDIOT (fig.) 16/05/2024, R 260/2021-G, § 126.

66 TEDH, DOR v Roumanie |Crucifix (fig.)], 17/09/2015, 55153/12,
CE:ECHR:2015:0825DEC005515312, § 52-54.

67 TEDH, CSIBI v. Romania [Székelyfold nem Romdnia!l 04/06/2019,
CE:ECHR:2019:0604DEC001663212.

68 TJUE, Interflora, 22/09/2011, C-323/09, EU:C:2011:604, § 39; L'Oréal,
18/06/2009, C-487/07, EU:C:2009:378, § 58.

69  Gran Sala, COVIDIOT (fig.), 16/05/2024, R 260/2021-G, § 138.
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Por este motivo, y como ya ha sido alegado mds de una vez en este
comentario, cabe trazar, y no olvidar, la distincién entre el registro
de una expresién como marca y el uso de tal expresion en el mundo
comercial.”” En este sentido, en el caso Fack Ju Gihte, el abogado ge-
neral —en el punto 53 de sus conclusiones presentadas— estableci6
que hay “intereses multiples” en juego en la proteccién de la libertad
de expresién. En este contexto, volviendo a la implicancia del consi-
derando 21 del RMUE citado por el TJUE, corresponde afirmar que
se refiere principalmente al uso de una marca.

Uso que puede referirse a terceros que quieren usar una marca, una
obra protegida bajo derechos de autor”" o el nombre de otra persona”
sin su autorizacién por motivos que consideran socialmente significa-
tivos. Sin embargo, la libertad de expresién también puede aplicarse al
uso de una expresién por parte del propietario de una empresa cuyas
campanas publicitarias estdn prohibidas por las autoridades.”

En todos estos casos, es importante evaluar si la prohibicién del
“uso” del signo logra el justo equilibrio entre la libertad de expresién
y las buenas costumbres, pues la exigencia de proteccién de la libertad
de expresion es necesariamente mds elevada en el caso del uso de una
determinada expresién en el marco de actividades comerciales o inclu-
so politicas efectivas que en el caso del mero registro, dado que la falta
de registro de una marca no le prohibe al solicitante utilizar el signo.

3.9 Caracter distintivo
Finalmente, si bien la solicitud de marca para el término “Pablo Es-
cobar” no tenia una objecién en cuanto a carecer de distintividad

70  Gran Sala, COVIDIOT (ﬁg.), 16/05/2024, R 260/2021-G, § 143.

71 TJUE, Johan Deckmyn, Vrijheidsfonds VZW/Helena Vandersteen et al.,
03/09/2014, C-201/13, ECLI:EU:C:2014:213, sobre una imitacién satiri-
ca, pero xenéfoba, de un comic conocido.

72 TEDH, Karl Heinz Grasser/Austria |KHG - Korrupte haben Geld),
23/04/2019, 37 898/17, ECLI:CE:ECHR:2019:0423DEC003789817, un
juego de mesa con referencia a un politico corrupto austriaco.

73 TEDH, Sekmadienis Ltd. c. Lituania, 30/01/2018, 69317/14, [ Jesiis, qué pan-
talonesy Querida Maria, qué vestido), CE:ECHR:2018:0130JUD006931714,
§ 791, publicidad al limite de herir sentimientos religiosos.
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(articulo 7, apartado 1, letra b) del RMUE), otras solicitudes de
marcas con un contenido politico también deben tener presente di-
cho obsticulo.

Segtin reiterada jurisprudencia, el carcter distintivo de una mar-
ca en el sentido de este articulo significa que la marca debe ser apro-
piada para distinguir el producto para el que se solicita el registro,
atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y, por con-
siguiente, para distinguir dicho producto de los de otras empresas.”

En este sentido, la jurisprudencia en materia de esléganes tam-
bién es aplicable a los esléganes politicos. Dado que la funcién de
una marca como indicacién de origen constituye la funcién esencial
de esta, una marca percibida meramente como mensaje politico ca-
rece intrinsecamente de cardcter distintivo, como lo ha destacado la
Gran Sala sobre la marca “BREXiT” (fig.),” recientemente el TG en
relacién con la solicitud de marca “RUSSIAN WARSHIP, GO F**K
YOURSELF” (fig.)”® o la Segunda Sala de Recursos por la marca
“LLIBERTAT PRESOS POLITICS OMNIUM LLENGUA CUL-
TURA PAIS” (fig.),”” luego de que una andloga solicitud de marca se
denegara a nivel nacional, por fallo del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, basdndose en el orden piblico como motivo.”

Por regla general, los esléganes puramente politicos no funcionan
como indicacién de origen, independientemente de quién los utilice
y de si son criticos o positivos. No existe ninguna razén basada en un
argumento legitimo en materia de politica de marcas para proteger
tales marcas sin que se demuestre que han adquirido cardcter distin-
tivo como consecuencia del uso.”

74 TJUE, Vorsprung durch Technik, 21/01/2010, C-398/08 B, EU:C:2010:29, §
33.

75 Gran Sala, BREXiT, 30/01/2019, R 958/2017-G, § 50.

76 TG, RUSSIAN WARSHIP, GO F*K YOURSELF (fig.)13/11/2024,
T-82/24, EU:T:2024:821.

77 Segunda Sala, LLIBERTAT PRESOS POLITICS OMNIUM LLENGUA
CULTURA PAIS (fig.), 13/09/2019, R 2419/2018-2.

78 TSJ] Madrid, LLIBERTAT PRESOS POLITICS OMNIUM LLENGUA
CULTURA PAIS (ﬁg.), 20/02/2020, 72/2020, ES:TSJM:2020:1629.

79  Gran Sala, COVIDIOT (fig.) 16/05/2024, R 260/2021-G. Ver para Estados
Unidos: Ernst (2023).
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En conclusidn, el articulo 7, apartado 1, letra b) del RMUE, bien
aplicado, también constituye un obstdculo vilido a la libertad de
expresion del solicitante en virtud del articulo 11 de la Carta.
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