Dilucion de una Marca Famosa:
Alcance de su Tratamiento en la Normativa de la
Comunidad Andina, Decision 489

INTRODUCCION

Uno de los temas mds controvertidos en el
derecho marcario es el de la figura de la dilucién
marcaria, tanto por la complejidad de su tratamiento
doctrinario, como por la incomprensién de su
aplicacion por los drganos jurisdiccionales'.

El concepto de dilucién fue plasmado por
primera vez en el afio 1927 por Schechter, quien
sefialo que la dilucion «es el cercenamiento gradual o
la dispersion de l1a identidad y retencion de la marca o
nombre en la mente del publico, para su uso en
productos no competitivos. Cuanto mas distintiva y
tinica es la marca, mas profunda es su impresién en
la conciencia del publico, y mayor su necesidad de
proteccion contra la corrupcion o disociacion del
producto particular en conexién con el que se ha
usado»?,

La doctrina de la dilucién’, es considerada por
muchos como una proteccién extensiva a la proteccion
tradicional que se otorga a un titular de una marca, que
ve en riesgo la pérdida gradual de su distintividad, y
esa relacion marca - producto (o servicio) que posee
toda marca con fuerza distintiva.

El concepto de dilucion puede que quede claro
al ser plasmado en un papel, sin embargo, veremos
que a lo largo de los afios su aplicacion en casos
concretos no es uniforme y hasta podemos hablar de
un tratamiento equivocado y que ha dejado rezagos de
insatisfaccién por parte de los titulares de marcas de
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renombre. Basta mencionar cdmo la Corte Suprema de
los Estados Unidos de América recientemente, en el
afio 2003, emiti6é una decisién* que ha revolucionado
los lineamientos sobre la aplicacion de Ia doctrina de
dilucién, en la que se sefialo que era requisito
indispensable, en este tipo de casos, obtener medios
probatorios que acrediten dilucidn real o actual dilution
y no simplemente riesgo de dilucién o likelihood of
dilution; dejando asi, una pagina abierta para la discusién
y controversia, que ha llegado hasta el Congreso de los
Estados Unidos de América con propuestas para la
modificacién de la legislacién existente sobre la materia®.

Luego de la controversia que ha suscitado esta
decisién, no solo en Estados Unidos sino también a
nivel internacional, es necesario determinar si es
necesario que se acredite un dafio real o bastaria
acreditar un riesgo de dilucién.

En este trabajo, revisaremos la doctrina,
legislacién y jurisprudencia comparada sobre la
materia y, finalmente, analizaremos la aplicacién de
la normativa y la jurisprudencia existente sobre la
doctrina de la dilucién en los paises miembros de la
Comunidad Andina®.

I. TEORIAS SOBRE LA PROTECCION
MARCARIA

Basicamente existen dos teorias sobre la
proteccién de los derechos marcarios’;(1) la doctrina
de la confundibilidad o confusion doctrine y (2) la
doctrina de dilucién o dilution doctrine.

1 Ver: J. Thomas McCarthy. «Dilution of a Trademark, European and United States Law Compared»., INTA Trademark Reporter, Vol. 94, p. 1 63.

2 Schechter, Frank., «The rational basis of trademark protection», 40 Harvard Law Review 813, p.825 (1927).

3 Enelderecho anglosajon se conoce como Dilution Doctrine al derecho que tiene el titulur de una marca renombrada a reclamar contra quien use una marca
idéntica o muy similar a su marca que implique Ia perdida gradual de su capacidad distintiva.
Moseley v. Victoria Secret catalogue Inc. 537 U.S. 418, 123 S. Ct, 1115 (2003).

S La Ley Federal Antidilucion (1995) de los Estados Unidos de América. Lanham Act Dilution Sec. 43 (15 U.S.C. Sec. 1125) (e)1).

6 La Comunidad Andina de Naciones estd conformada por Bolivia, Colombia, Ecuador. Perti y Venezuela (Acuerdo de Cartagena).

7 Ver

HOCH. Allison B.. Easy Review for Trademark Law. «Law Rules Publishing Corporations, p. 7.
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A. Confundibilidad

La confundibilidad marcaria constituye la
herramienta tradicional que tiene todo titular de una
marca para prohibir a un tercero que registre o utilice
una marca idéntica o similar a la suya, para productos
o servicios idénticos o para productos o servicios
respecto de los cuales el uso de 1a marca pueda causar
un riesgo de confusion o de asociacién.® El riesgo de
confusidn estd directamente relacionado con el principio
de especialidad®, es decir, el titular de una marca podra
alegar que existe riesgo de confusion cuando el uso
por un tercero de una marca idéntica o similar a la
suya, se realice para distinguir productos o servicios
idénticos o que tengan conexién competitiva. De no
existir conexion competitiva entre los productos o
servicios distinguidos por las marcas en conflicto, no
podra existir riesgo de confusién.

Todo titular de toda marca, independientemente
del tipo de marca'’ que sea, podra utilizar la doctrina
de confusién para la defensa de sus derechos
marcarios.

B. Dilucion

La diluciéon marcaria, considerada como una
proteccién extensiva a la proteccidn tradicional que
otorga la teoria de confusién, protege al titular de una
marca contra el deterioro de la calidad distintiva de la
misma causada por el uso de una marca idéntica para
distinguir productos o servicios que no guardan
conexidn competitiva con la marca. La dilucién de una

marca se produce toda vez que esta coexista con otra
idéntica o casi idéntica." La pérdida gradual de
distintividad la puede sufrir todo tipo de marca, sea
notoria o no, sin embargo, se considera 16gico otorgar
esa proteccion especial y excepcional cuando se trate
de marcas renombradas. Lo contrario significaria
borrar las clasificaciones de marcas, y el registro en
una clase determinaria el registro en todas, lo que es
absurdo."? Es decir, como una excepcién al principio
de especialidad, se aplica la dilucién.

En cuanto ala legislaciéon comunitaria andina, la
Decisién 486 en el inciso h) del articulo 136°%, incisos
e) y f) del articulo 155 y articulo 226°"° hace expresa
mencion a la «dilucién» dentro de un cuerpo legal de
la Comunidad Andina. En el articulo 136°la dilucién se
plasma como el ius prohibendi que posee el titular de
una marca al impedir el registro de marcas que afecten
sus derechos de exclusiva, en el caso del articulo 155°
se seflalan los supuestos del uso comercial y no
comercial sin autorizacién por parte del titular de una
marca notoria y en el caso del articulo 226°, dentro del
titulo relativo a los signos distintivos notoriamente
conocidos, entre las prohibiciones de uso no comercial
de la marca por terceros.

Es claro, que la dilucién del poder distintivo de
una marca notoria debe ser una causa independiente
de la confusion y hasta de mala fe, toda vez que se
puede dar el caso que quien registra una marca notoria
para distinguir productos o servicios totalmente
diferentes lo haga de buena fe y no provoque confusién
de ningun tipo'®, es entonces, que para ese tipo de

8 El riesgo de asociacion ha sido recogido en la Decision 486 de la Comunidad Andina. Para una parte de la doctrina el riesgo de asociacion forma parte
del riesgo de contusion mientras que para la otra parte se trata de supuestos distintos.
9 El principio de especialidad implica que una marca goza de proteccion para los productos o servicios que distingue.

10 Tritese de marcas normales, notorias o renombradas.

1 OTAMENDI, Jorge. «Derecho de marcas», Sta. Ed. Actualizada., Lexis Nexis Abeledo Perrot. Buenos Aires, p. 369.

12

2 MIDLETON, George E. «Some retlections of Dilution», TMR, 42-42, quien sefialé que no hay que transtormar la proteccion de la marca como si fuera

propiedad intelectual, en OTAMENDI, Jorge. «Derecho de ...», Op. Cit. p. 369.

13 Articulo 136: No podrin registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectard indebidamente un derecho de tercero, en particular
cuando: h) constituyan una reproduccién, imitacion, traduccion, transliteracion o trascripcion, total o parciai, de un signo distintivo notoriamente
conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean Jos productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de
causar un riesgo de confusion o de asociacion con ese tercero o con sus productos o servicios: un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la

dilucion de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

14 Articulo 155: El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:
¢} usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese
causar al titular del registro un dafio econdémico o comercial injusto por razén de una dilucion de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario
de la marca, o por razén de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; t) usar piblicamente un signo idéntico o similar a una
marca notortamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilucién de la fuerza distintiva o del valor comercial o

publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

15 Articulo 226: Constituird uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial. o una
reproduceion. imitacion, traduccion o transliteracion del signo, susceptibles de crear confusion, en relacion con establecimientos, actividades, productos
o servicios idénticos o similares a los que se aplique. También constituird uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del
mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproduccion, imitacion, traduccion o transliteracion del signo, atin respecto de establecimientos,
actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar

alguno de Jos efectos siguientes:

a) riesgo de confusion o de asociacion con el ttular det signo, o con sus establecimientos. actividades, productos o servicios:
by dano econdmico o comercial injusto al titular del signo por razdén de una ditucién de fa fuerza distintiva o del vador comercial o publicitario del signo:

claprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo.

El uso podri verificarse a través de cualquier medio de comunicacion, incluyendo los clectronicos.

16 Ver OTAMENDILL Jorge. «Derecho de ...». Op. Cit.. p. 368.
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situaciones aplicaremos la doctrina de la dilucién, que
protege a la marca notoria en ella misma, basada en
su propia distintividad.

Debe quedar claro, que la dilucién a diferencia
de la confusién no tiene que ver con la vinculacién o
conexion de productos o servicios que distingue una
y otra marca, sino, por el contrario, la dilucién se
produce cuando hay un deterioro del cardcter distintivo
de una marca por el uso de la misma en productos o
servicios que no guardan conexidn competitiva con
los productos o servicios que normalmente distingue. "’
Por ello, la dilucién marcaria debe proteger
exclusivamente marcas que gocen de alto renombre.
En nuestra opinidn, las marcas que gocen de notoriedad
en un determinado sector econémico no deberan gozar
de dicha proteccién extensiva.

como un dafio causado contra la calidad distintiva de
una marca renombrada y, que en su casuistica ha
considerado dos tipos de dilucion:

a) Por blurring” o dilucidn tradicional o propiamente
dicha, ocurre cuando un tercero usa una marca
notoria para distinguir productos o servicios
distintos a los que originalmente dicha marca
distingue, de modo tal que la vinculacién existente
entre la marca notoria y los productos o servicios
que distingue se diluya, es decir, la capacidad
distintiva de una marca se vaya perdiendo de permitir
el uso de la marca notoria por un tercero para
distinguir productos o servicios que no guarden
conexién competitiva con los productos o servicios
que identifica la marca notoria.

Es asi, que la figura
juridica de dilucidon no debe
confundirse con la figura de
confundibilidad y mucho menos
con los actos de mala fe. Como lo
ha definido la jurisprudencia
norteamericana: «la dilucion es
una lesion que difiere
materialmente del daiio que surge
de la doctrina ortodoxa de la
confundibilidad. A pesar de la
ausencia de confusion, la fuerza
de una marca puede debilitarse por
el uso de un tercero. Esta es la
esencia de la dilucion. La
confusion conduce a un dajio

‘“(...) la figura
juridica de dilucion
no debe
confundirse con la
figura de
confundibilidad y *'

mucho menos

con los actos
de mala fe.”

b)Por tarnishment®® o dispara-
gement, llamada también dilucién
por descrédito o desprestigio, se
produce cuando un tercero utiliza
una marca notoria de manera que
se desprestigie a la marca, es decir,
que dicho uso se produzca en
situaciones distintas a las que la
marca normalmente se presenta en
mercado para distinguir
productos o servicios de mala
calidad, o usarla dentro de un
contexto ofensivo, inmoral o dafiino.

Sibien la doctrina, jurispru-
dencia y leyes estatales”
norteamericanas claramente

inmediato, mientras que la dilucion
es una infeccion, que permitida su expansion,
inevitablemente destruird el valor publicitario de la
marca»'®.

II. CLASESDEDILUCION
A efectos de sefialar las clases de dilucion, nos

remitimos al derecho anglosajén, particularmente el
derecho norteamericano, que reconoce a la dilucion

reconocen dos tipos de dilucién
marcaria, su Ley Federal Anti-dilucién?? dnicamente
reconoce de manera expresa la dilucidn por blurring.
Sin embargo, a pesar de ello, la Corte Suprema de los
Estados Unidos® ha reconocido la historia legislativa de la
dilucién por tarnishment, y su aplicacion en varios de los
estados norteamericanos, sin embargo, no ha sefalado
expresamente si se reconoce esta figura en la jurisdiccion
federal del pais.

17 MARTEL. Alfredo. «La proteccion reforzada en el caso de las marcas notorias y el fendmeno de la dilucién», p. 297, en Anuario Andino de Dercchos

Intelectuales. Palestra Editores. Lima, 2005,

18 H.R. Rep No. 104-374 (1995), reimpreso en 1995 U.S.C.C.AN 1029 en Briet of Amicus Curize The International Trademark Association in support

of respondents in Moseley v. Victoria Secret, www.inta.org.

19 Ver: J. Thomas McCarthy. «McCarthy on Trademarks and Unfair Competition», West Group, 4° Ed (1997), p. 24:116.

20 ldem.

21 Los siguientes estados de fos Estados Unidos de América cuentan con leyes que regulan el fendmeno de dilucion marcaria: Alabama, Calitornia,
Delaware, Florida, Louisiana, Maine, Massachussets, Missouri, Montana, New Hampshire, New Cork, Oregon. Rhode Istand y Texas.

22 Lanham Act Dilution Sec. 43 (15 U.S.C. Sec. 1125) (ex1).

23 Ver Moseley v Victoria Secret Catalogue Ine. 337 1.8, 418, 123 S, Ct. 1115 (2003).
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En la Comunidad Andina, sin embargo, la
Decision 486 en los articulos 136 inciso h) y 155 incisos
e) y f) hacen expresa referencia a las dos clases de
dilucién que ha reconocido la doctrina norteamericana.
Es asf, que cuando se sefiala «causar un dafio por razén
de una dilucién de su fuerza distintiva o del valor
comercial o publicitario de la marca» estd haciendo
referencia a la dilucién por blurring y, cuando sefiala
«causar dafio porrazén de un aprovechamiento injusto
del prestigio de la marca o de su titular» hace referencia
a la dilucién por tarnishment. Asimismo, la
jurisprudencia de la Comunidad Andina, ha reconocido
que la dilucién puede generarse bajo dos supuestos:
«...por el uso no autorizado de la marca en productos
o servicios distintos a los relacionados con laregistrada,
que pueden ocasionar que la marca cese de cumplir
sus funciones de unico identificador de los productos
de su titular; también puede darse el fendmeno cuando
el registro de la marca para otros productos de distinta
clase se asocia con la mala calidad de otros bienes o
servicios ofrecidos en el mercado».*

Queda pues, solamente que los jueces de los
paises miembros de la Comunidad Andina, apliquen ¢
interpreten en casos concretos las consideraciones y
supuestos sobre la dilucidon marcaria.

III. TIPODEMARCAS QUE CALIFICAN PARA
LA PROTECCION EXTENSIVA DE LA
DILUCION

La figura juridica de la dilucién implica una
proteccién excepcional en el derecho marcario, para
evitar el debilitamiento de la capacidad distintiva,
comercial y publicitaria de una marca.

Es asi, que tratindose de una proteccidén
especial, las marcas que deberdn gozar de la
proteccion en base a la figura de la dilucién deben
ser, por ende, especiales.

Segiin la doctrina y jurisprudencia comparada, la
marca notoria es aquella que ha adquirido cierto grado de
conocimiento, prestigio, reputacién en el sector comercial
para los productos o servicios que distingue. La notoriedad
es un grado superior al que llegan pocas marcas. El lograr
ese status implica un nivel de aceptacion por parte del
publico que s6lo es consecuencia del éxito que ha tenido
el producto o servicio que las marcas distinguen.” La
notoriedad no es un concepto estdtico, sino todo lo
contrario, es un fenémeno que va cambiando a través de
los afios, es asi, que la notoriedad tiene varios grados y,
no toda marca que alcanza el status de notoria tiene la
misma proteccion.

Para efectos de alcance practico, las marcas
notorias se pueden clasificar de la siguiente manera:

a) Marcas notorias®® propiamente dichas, aquellas
que son conocidas por gran parte del publico
consumidor del servicio o producto que
distinguen;

b) Marcas famosas o renombradas”, aquellas que
son conocidas por gran parte del publico
consumidor, sea éstos sus consumidores
actuales o potenciales.

Los convenios internacionales, tales como
Convenio de Paris?® y ADPIC* incluyen en su cuerpo
legal una proteccién ampliada a las marcas notorias,
sin embargo, los referidos cuerpos legales no hacen
expresa mencién de las clases de notoriedad que existe
y el grado de proteccién que se debe otorgar a cada
tipo de marca. Por su lado, la Decisiéon 486 reconoce
tradicionalmente a los signos notoriamente conocidos®,
sin embargo, no contempla en sus disposiciones la
diferencia entre signos notorios o renombrados.

Acaso entonces ; la doctrina de la dilucién debera
proteger a todo signo que goce de notoriedad?... Segin

24 Interpretacion prejudicial No. 10-1P-98 emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

25 OTAMENDI, Jorge. «Derecho de...», Op.Cit., p. 355.
26 Idem.
27 lIdem.

28 Articulo 6bis: «Los paises de la Unidn se comprometen, bien de oficio, si [a legislacion del pais lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o
invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fibrica o de comercio que constituya la reproduccion, imitacion o traduccidn, susceptibles de crear
confusion, de una marcu que la autoridad competente del pais del registro o del uso estimare ser alli notoriamente conocida como siendo ya marca de una
persona que pueda beneficiarse det presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrird lo mismo cuando la parte esencial de la
marca constituya ta reproduccion de tal marca notoriamente conocida o una imitacion susceptible de crear confusion con ésta.

29 Articulo 16: ...2) El articulo 6bis del Convenio de Paris(1967) se aplicard mutatis mutandi a los servicios. Al determinar si una marca de fibrica o de
comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomardn en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del pablico inclusive la notoriedad
obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promocion de dicha marca. 3) El articulo 6bis  del Convenio de Paris (1967) se aplicarid
mutatis miandi a bienes o servicios que no scan similares @ aquellos para los cuales una maca de fiabrica o de comercio ha sido registrada, u condicion
de que el uso de esa marca en relacion con esos bicnes o servicios indique una conexion entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada
y acondicidn de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada,

30 Titwlo X «De los signos distintivos notoriamente conocidos» de la Decision 486 de la Comunidad Andina.
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opinién de la doctrina y jurisprudencia comparada, la
dilucién se aplica a marcas de alto renombre o
renombradas®, es decir, aquellas que gozan de una
notoriedad preeminente. Se considera que: «la dilucién
debe ser definida como una proteccidn separada y
distinta para un grupo reducido, muy reducido, de
marca de altisimo renombre»*.

Por tanto, serdn exclusivamente las marcas de
renombre las que gocen de la proteccién de la doctrina
de dilucién. No serd suficiente el conocimiento y el
prestigio de una marca dentro del sector econdmico al
que pertenecen los productos y servicios que distinguen,
sino que deberd ser una marca que goce de conocimiento
y prestigio por un amplio sector del piblico consumidor
de todo sector econdmico. Lo contrario implicaria dar
excesiva proteccién a marcas que gozan de notoriedad
limitada. Hemos sefialado que la dilucién es una
proteccién excepcional, por ello debe proteger tinica y
exclusivamente a marcas excepcionales.

Por otro lado, debemos mencionar que un
sector de la doctrina comparada sefiala que para
que una marca goce de proteccidn de la teoria de
dilucién, deberd ser tinica®, es decir, el dnico signo
que distingue productos o servicios en toda la
clasificacién de marcas y servicios, a manera de
ejemplo podemos mencionar marcas Unicas como
KODAK, NIKE, BULOVA. Es asi, que en doctrina
se ha sefialado que «la teoria de la dilucién ha sido
creada para defender la relacién marca-producto,
especialmente en cuanto aquella implica el origen
de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras
marcas iguales, el ptiblico consumidor ya no sabra
cudl es el origen de los productos. Pero si coexisten
varias marcas, notorias o no, formadas por el

mismo signo, el dafio mencionado ya no puede
producirse, puesto que la misma marca tiene
origenes diferentes.

Tampoco puede haber agravio por parte del
titular de una marca notoria si ella coexiste con varias
idénticas, aunque no notorias».*

Claro estd entonces que el concepto de unicidad
es independiente al concepto de notoriedad o renombre.
Una marca puede ser inica y no gozar de notoriedad y
a la inversa puede ser renombrada pero no ser tnica
en el mercado.

Nosotros creemos que para que una marca sea
susceptible de ser diluida o erosionada® debe ser unica
y renombrada.

Asimismo, hay un sector de la doctrina y
jurisprudencia comparada que sefiala que una marca
para ser protegida contra su dilucién deberd ser
arbitraria o de fantasia, esto es, se estaria excluyendo
a las marcas evocativas o descriptivas que hayan
adquirido distintividad*. No estamos de acuerdo con
dicha exclusion, toda vez, que una marca que ha
adquirido distintividad puede ser poderosa como otra
que sea arbitraria o de fantasia?.

Teniendo claro que la dilucién protege a
marcas de renombre y Gnicas. Ahora corresponde
conocer cuales son los criterios y factores que se
utilizan para determinar si una marca es notoria
propiamente o renombrada.

Al respecto, el articulo 227% de la Decisién
486 establece los factores para determinar la notoriedad

31 Laproteccion frente a la dilucion supone la tutela especifica del valor empresarial que posee la marca de alto renombre con su importante penetracion en el mercado:
fuerza publicitaria y excepcionalidad que han de ser protegidos frente a actuaciones de terceros susceptibles de menoscabar esa singular posicién. Monteagudo.
«La proteccién de la marca renombrada», 1° Ed, Madrid, 1995, p. 281 y 282, citado en Resolucién No. 1107-2003/TPI-INDECOPI del Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (Perd).

32 Ver: J. Thomas McCarthy, «Dilution of a Trademark...». INTA Op. Cit., p.1177.

33 QUADRIO, Iris, CANESE, Verénica. «Considerations regarding dilution in Argentina», The Trademark Reporter, Vol. 94, p.p. 684-694,

34 OTAMENDI, Jorge. «Derecho de...», Op.Cit., p. 369.

35 Ver: QUADRIO, Iris, CANESE, Verénica. «Considerations regarding dilution ....» The Trademark Reporter, Vol. 94, p.p. 684-694.

36 Ladoctrina anglosajona denomina a esta figura como secondary meaning, el articulo 135 de la Decision 486 de la Comunidad Andina recoge esta figura legal.

37 Lapropuesta legislativa HR683 para la modificatoria de la Ley Federal Anti-dilucion presentada al Congreso de los Estados Unidos de América, sefiala que las
marcas con distintividad adquirida (como McDonald, New York Stock Exchange) deben ser protegidas contra su dilucién.

38

La propuesta legislativa HR683 para la modificatoria de la Ley Federal Anti-dilucién presentada al Congreso de los Estados Unidos de América, sefiala que las

marcas con distintividad adquirida (como McDonald. New York Stock Exchange) deben ser protegidas contra su dilucion.

38 Articulo 228: «Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomard en consideracion entre otros, los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pais Miembro:

b) la duracion, amplitud y extension geogrifica de su utilizacién, dentro o tuera de cualquier Pais Miembro:

¢)  la duracion, amplitud y extensién geogritica de su promocién, dentro o fuera de cualquier Pais Miembro, incluyendo la publicidad y la presentacion en ferias,
exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversion efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento. actividad, productos o servicios a los que se aplique:

¢} las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pais
Miembro en el que se pretende la proteceion:

el grado de distintividad inherente o adquirida del signo:

g) el valor contable del signo como activo empresarial:

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio: o,

i) la existencia de actividades significativas de fabricacion. compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pais Micmbro en que se busca proteccion:

1) los aspectos del comercio internacional: o.

K) L existencia y antigiicdad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pais Miembro o en el extranjero.
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de una marca. Sin embargo, tal como lo hemos
sefialado, no existe en el referido cuerpo legal una
diferenciacién entre marca notoria y marca de
renombre, entonces, si una marca cumple con los
factores establecidos en el articulo citado, debera ser
reconocida como notoria, pero aquello no
necesariamente le dard proteccién contra la dilucién
de su fuerza distintiva, porque las marcas renombradas
son las que gozan de aquella proteccidn.

econdémicos y a lo largo y ancho de todo un territorio,
que vendria a ser el grado de conocimiento que se
pretende de una marca para ser protegida contra su
dilucién®.

Como lo hemos sefialado, la legislacion
comunitaria andina no establece la diferencia entre
clases de marcas notorias y mucho menos sefiala los
criterios para determinar el grado de notoriedad. Sin

embargo, la jurisprudencia del

Segin el articulo citado, para
determinar la notoriedad de una
marca se tienen que tener en cuenta
diversos criterios como ¢l del grado
de conocimiento de la misma entre
el publico consumidor del sector
pertinente, duracion y antigiiedad,
extensién geogriafica de su
utilizacién, grado de promocion, el
valor de la inversion publicitaria,
cifras de ventas, el grado de
distintividad, el valor contable del
signo, aspectos de comercio
internacional relacionados con la
marca, existencia de registros de la
marca, el volumen de pedidos de
personas interesadas, entre Otros.

“(...) la legislacion
comunitaria andina
no establece la
diferencia entre
clases de marcas
notorias y mucho
menos seniala los
criterios para
determinar el grado
de notoriedad.”

Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina ha usado la
clasificacion de marcas notorias,
si bien con fines Unicamente
ilustrativos*!, también ha determi-
nado el grado de notoriedad de las
marcas y ha establecido ciertos
criterios de aplicacién prictica.
Sefialandose que se deben tomar de
referencia los factores establecidos
en lalegislacién, pero que sin dudas
existen casos en que el
conocimiento de la marca est4 tan
extendido, que se permite a la
autoridad aplicar su propio
conocimiento sobre la notoriedad
de la marca en cuestién®,

Cada uno de estos factores requieren de pruebas
objetivas para determinar si una marca adquiere el
grado de notoria, sin embargo, no se ha establecido
en la legislacion que criterios deberdn tomarse en
cuenta para conocer si estamos ante una marca notoria
0 una marca renombrada. Sin embargo, del repaso del
articulo 228 inciso a), notamos que se requiere
«conocimiento de la marca entre los miembros del
sector pertinente...», es decir, que mediante este
numeral se pretende conocer el conocimiento de la
marca dentro del sector econémico al que pertenece,
ello implica que se estar{a determinando la notoriedad
de una marca propiamente dicha, y sefialando lo que
en doctrina anglosajona se denomina niche fame™ o
fama en el sector pertinente y no una fama y
conocimiento extendido en diversos sectores

Ello por supuesto, podria entenderse que se aplica
para las marcas renombradas, permitiéndose hasta en
casos muy especificos que la notoriedad de la marca
fluya del propio mercado, no siendo necesario presentar
pruebas para acreditar la notoriedad de la misma*. Son,
en nuestro criterio, esas marcas de alto renombre, cuya
notoriedad fluye del propio mercado o que por tener
un grado de conocimiento tan extendido permite a la
autoridad que aplique su propio conocimiento, que
deban ser las que gocen de la proteccidn extensiva de
la doctrina de dilucion.

Asimismo, en la legislacién y jurisprudencia
comparada, y principalmente en la legislacion
norteamericana, también se han establecido criterios
para determinar la fama de una marca*; sin embargo,

39 Notoriedad de la marca dentro del sector pertinente. Algunas Cortes norteamericanas y europeas han considerado que niche fame es posible para gozar
de proteceidn contra la dilucidn, siempre que tercero que esté utilizando la marca notoria, lo haga en el mismo mercado o niche market.

40 Ver: J. Thomas McCarthy, «Dilution of a Trademark...». Op. Cit. p.1172-1176.

41 Proceso No.01-IP-87, caso Volvo del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

42 Ver: Proceso No. 05-1P-94 del Tribunal de Justicia de fa Comunidad Andina: «...cuando se trata de establecer la calidad de notoria de una marca, al
administrador en la via administrativa o al juez en el proceso contencioso, corresponde apreciar la notoriedad de una marca, bien porque cuando actia
de oficio — como en el caso de rechazarla o declarar la nulidad de aquella- pueda aplicar su propio conocimiento acerca de la notoriedad de Ta marca. ..».

43 Ver: Proceso No. 20-1P-97 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: «...que por la necesidad de probar los antecedentes y motivos para que

una marca se haya convertido en notoria, el principio nororia non egent probatione no es aplicable, sin perjuicio de que si podria serlo en el caso de
la marca COCA-COLA, cuyo extensisimo grado de conocimiento entre los consumidores no parece que necesite de prueba, por lo que puede ser
admitido directamente por los Tribunales como hecho notorio no necesitado de pruebas.

44 Lanham Act Dilution Sec. 43 (15 ULS.C. Sec. 1125) (ex ).
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igualmente, se viene discutiendo la necesidad de
otorgar proteccion extensiva bajo la doctrina de
dilucidn, a aquellas marcas que gocen de alto
renombre, es por ello que, se han presentado
propuestas para que se pueda diferenciar el
reconocimiento de marca notoria propiamente dicha
con conocimiento en su sector pertinente o niche
fame, y por otro lado el reconocimiento de la marca
renombrada cuyo conocimiento traspasa los limites
de su sector pertinente. Es asf que para determinar
el renombre de una marca, para fines de su
proteccién contra su dilucién distintiva, se ha
propuesto simplificar y reemplazar los factores para
determinar la fama, a saber®:

- la duracidn, extension, alcance geogrifico de
publicidad y promocidén de la marca, a pesar
de que se trate publicidad o promocidn
realizada por terceros;

- la cantidad, volumen y extensién geogrifica de
ventas de los productos o servicios ofrecidos con
la marca;

- laextensidon del conocimiento real y actual de la
marca en el mercado.

Los dos primeros factores reflejan los conceptos
tradicionales del reconocimiento en el mercado que las
cortes han aplicado durante décadas, el tercer factor
implica que deberd incorporarse como pruebas,
estudios e investigaciones de mercado, encuestas para
determinar la extension del conocimiento real de la
marca en el mercado.

Consideramos que la legislacién de la comunidad
deberia implementar en el titulo relativo a ‘los signos
distintivos notoriamente conocidos™® la definicion de
marca notoria.y marca renombrada, asi como, incluir
criterios y factores especificos para determinar el grado
de renombre de una marca a efectos de gozar de
proteccion contra su dilucidn.

IV. CASOS DE DILUCION CONTRA
COMPETIDORES Y NO COMPETIDORES

La doctrina de dilucion fue creada para proteger
de manera excepcional a marcas de renombre contra

el uso de las mismas en productos o servicios no
competitivos®’.

El nexo o distancia competitiva de los productos
0 servicios en cuestién nunca deberd ser un argumento
que debera ser tomado en cuenta para determinar si
estamos ante la pérdida del cardcter distintivo de una
marca. Es mds, cuando los prodyctos o servicios de
las marcas en conflicto son similares o tienen conexién
competitiva, entonces el resultado de la infraccién
deberd determinarse por la existencia o ausencia de
riesgo de confusion.

En principio, las reglas anti-dilucién no han
sido creadas para cubrir los casos en los cuales
existe conexién competitiva*®, El espiritu de esta
figura legal no debe deformarse para hacer que
encaje en todos los casos donde las partes en
conflicto son competidores.

Sin embargo, en la prictica el fenémeno de
la dilucién se asocia al fenémeno de la confusion o
asociacién marcaria y es por ello que normalmente
se produce una superposicién entre ambas
doctrinas. Consideramos que es riesgoso aplicar la
doctrina de dilucién para marcas que identifican
productos o servicios competitivos, ello
normalmente conlleva a confundir la doctrina de
dilucién con la doctrina de confusién.

En algunas cortes de los Estados Unidos, han
analizado la dilucidn por blurring y la confusién como
dos supuestos relacionados, sefialando que el uso de
una marca que induce a confusién también diluye la
capacidad distintiva de dicha marca*. Parte de la
doctrina considera que considerar a la confusién y
dilucién figuras relacionadas es un grave error,
distorsionando los fundamentos elementales de cada
una de las dos teorias sobre la proteccién marcaria.
LLa marca que confunde no necesariamente diluye™.

Sobre el particular, la Decision 486 sefiala, en
los articulos pertinentes®, que «cualesquiera que sean
los productos o servicios a los que se aplique el signo»;
es decir, que segtn las disposiciones de la Decision la
dilucién de una marca puede darse en caso de productos

45 Submission of INTA on revising the Dilution Act. Testimonio de Jackeline Leimer, Presidenta del International Trademark Association, ante The Subcommittee
on Courts, the [ntemnet, and Inteliectual Property. Committee on the Judiciary. United States House of Representatives. (22 de abril de 2004). www.inta.org/policy/

test_dilutton.html .
46 Tiwlo X1 de la Decision 486.
47 Ver: Schechter. FA. «The rational...», Op. Cit., p.342.

48 Ver: J. Thomas McCarthy, «Dilution of a ...».. Op. Cit. p. 1176.

49 Ver: Nabisco, Inc. v. PF Brands, Inc.. 191 F 3d 208, 219, 51 U.S.PQ 2d 882, 18%) (2d Cir. 1999 en J. Thomas McCarthy. «Dilution of a ...»., Op. Cit. p. 1176.
S50 3 Thomas McCarthy, «Dilution of a ...».. Op. Cit. p. 1177.

51 Articulos 136 inciso h) v 155 incisos e} y ). de la Decision 486.
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competitivos 0 no competitivos. Caso similar ocurre
con lo establecido en la Ley Federal Anti-dilucién de
los Estados Unidos, que sefiala que la figura de dilucion
podra aplicarse para productos o servicios con o sin
conexion competitiva. Sin embargo, la doctrina y
jurisprudencia mayoritaria de los Estados Unidos
considera que la figura de la dilucién se aplica para
casos donde no existe conexién competitiva.

La Decision no limita la aplicacién de la teoria
de dilucion para casos donde no exista conexion
competitiva, sino que también deja una ventana abierta
para que se pueda aplicar en casos en donde exista
conexion competitiva. Si bien, tal como lo hemos
sefialado, la figura de dilucién ha sido creada para casos
en donde no existe conexién competitiva, creemos que
ha sido conveniente dejar la posibilidad abierta. Creemos
que la aplicacidn de la teoria de dilucidn para productos
o servicios competitivos o similares, debe ser en casos
excepcionalisimos y no como regla general.

Sin embargo, a pesar de que la Decision permite
la aplicacidn de la teoria de dilucién para todo producto
o servicio, tenga conexién competitiva o no; el Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina ha sido claro en
sefialar que «la figura de la dilucién, ...s6lo cabe cuando
los productos a que se refiere la marca en observacion
0 sujeta a oposicién sean evidentemente distintos o
pertenezcan a clases distintas del nomenclador. Asf lo
considera la doctrina cuando seiiala que la dilucién es
el cercenamiento gradual o la dispersion de la identidad
y retencion de la marca o nombre en la mente del
publico, por su uso en productos no competitivos»>.

Es asi, que si bien la Decisién permite una
aplicacion sin restricciones, el Tribunal, basdndose en
la doctrina y jurisprudencia comparada, ha considerado
que debera aplicarse la figura de dilucion solamente
para casos en donde no exista conexién competitiva.

Coincidimos con la doctrina y jurisprudencia
mayoritaria, que considera que la dilucién debe
aplicarse para casos donde no exista conexidn
competitiva, sin embargo, creemos que es saludable
que la legislacion comunitaria andina permita
abiertamente la aplicacion de dicha figura para casos

competitivos. Es mejor tener el dispositivo legal para
futura interpretacion de los tribunales en casos
concretos que pudiesen existir.

V.  RIESGO DEDILUCION O DILUCION REAL

Uno de los temas mas complejos dentro de la
doctrina de dilucion, es determinar si el titular de una
marca renombrada debe acreditar dilucién real o actual
dilution™ de su marca o es suficiente acreditar riesgo
de dilucién o likelihood of dilution™.

La Corte Suprema de los Estados Unidos
recientemente ha sefialado que se requiere acreditar la
existencia de «dilucién real», es decir, que exista un
dafio real para obtener una resolucién favorable en un
caso de dilucién®. Esta decisiéon ha suscitado
controversia entre los titulares de las marcas afamadas
en los Estados Unidos y a nivel internacional y, es por
ello que se ha presentado ante el Congreso de los
Estados Unidos de América, una propuesta de
modificacién de la Ley Federal Anti-Dilucién®, en la
que, entre otras modificaciones, se solicita que se
proteja a los titulares de marcas renombradas contra el
«riesgo de dilucién».

Histéricamente, se ha aceptado la figura de
«riesgo de dilucién», tal es asi que las leyes anti-dilucion
de diversos estados de los Estados Unidos® y
jurisprudencia®® establecen que se debe sancionar al
tercero que realice el uso no autorizado de la marca
renombrada cuando exista un riesgo de dilucién.

Cuando hablamos de dilucién, nos referimos a una
pérdida gradual de distintividad, ello no implica un dafio
inmediato causado por el uso de la marca renombrada
por un tercero, sino que el dafio o pérdida gradual de
distintividad se va produciendo poco a poco. El uso no
autorizado de una marca renombrada en productos no
competitivos no necesariamente causa un dafio inmediato,
lo que sucede es que dicho uso se impregna en la marca
como si fuese una infeccidén que va creciende poco a
poco hasta que llega a destruir el valor de la marca®.

En la doctrina de confusién, no se espera
que el piblico consumidor, por ejemplo, se haya

52 Interpretacion Prejudicial No. 10-1P-98 del Tribunal de Justicia de fa Comunidad Andina.
53 Ver: «Prof. Of Dilution in the United Status», Dilution an Well-Known marks committee, International Trademark Association, www.inta.org.

54 Idem.

55 Ver: Moseley v. Victoria Secret catalogue Inc, 537 U.S. 418, 123 S. Ct. 1115 (2003).
56 Propuesta HRO83 presentada al Congreso de los Estados Unidos de América.

57 La Ley Anti-dilucion del Estado de Nueva York permite el la figura de “riesgo de dilucion’.

58  Ver: Allied Maintenance Corp v. Alllied Mechanical Traders,Inc. 42 N.Y.2d 538 (1978).
59 Ver: H.R. Rep No. 104-374 (1995), reimpreso en 1995 U.S.C.C.ANN 1029 en Briet of Amicus Curiae The Internacional Trademark Association in

support of respondents in Moseley v. Victoria Secret, www.inta org.
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ya confundido sobre la procedencia empresarial de
los prodyuctos en conflicto, sino que el titular de la
marca y los consumidores, encuentran proteccién
contra la existencia del riesgo de confusion. No es
necesario acreditar un dafio real, sino que quede
demostrando el riesgo.

[gualmente, consideramos debe suceder con
la figura de la dilucién. No podemos esperar que
exista un dafio real, basta que exista el riesgo de
que la marca pueda ser diluida, entonces se deberd
otorgar proteccion.

De la lectura anterior, entendemos que la Decision
protege a los titulares de marcas renombradas cuando
¢l uso de sus marcas por un tercero «fuese susceptible
de causar dilucién», no seiiala que «fuese susceptible
de causar un riesgo de dilucién», como si expresamente
se sefiala en el supuesto de confusién (o ‘riesgo de
confusién’).

De una interpretacion literal, se desprenderia que
el legislador protege al titular contra «la dilucién» y no

contra el «riesgo de dilucién».

El articulo en mencién

Las acciones legales por

“D sefiala «fuese susceptible de
dilucién marcaria deben ser e una causar» y podria entenderse como
consideradas como preventivas . * 2 un riesgo, sin embargo, el articulo
para evitar que el titular de la marca lnterp retacion sobre confusién sefiala claramente

famosa pierda esa capacidad de
asociar su marca con un producto
o servicio determinado y, no
esperar que el dafio ya haya
ocurrido. Porque de ser asi, las
acciones legales por dilucién no
tendrian razén de ser, una vez
diluido el caracter distintivo de una
marca, no hay nada mds que hacer.

La Decision 486 en los
articulos 136 inciso h) y 155
incisos €) y f) recoge la figura de

literal, se
desprenderia que el
legislador protege al
titular contra «la
dilucion» y no
contra el «riesgo de
dilucion».” de un

«riesgo de confusién».

Por otro lado, conside-
ramos que el articulo 136 inciso
h) correspondiente a las
prohibiciones relativas de
registrabilidad (que se invocan en
un procedimiento de oposicién
o nulidad cuando un tercero
pretende registrar una marca
violando los derechos del titular
signo distintivo),
consideramos que la figura de

la dilucién, asi como la figura de
confundibilidad.

De la revision de los articulos mencionados, el
legislador no ha sido claro en sefialar si el titular de una
marca renombrada se encuentra protegido contra el
«riesgo de dilucién» o «dilucidn real» de la capacidad
distintiva de su marca.

Los articulos de la Decisién®, sefialan que: «no
se podrd usar un signo distintivo notoriamente
conocido, cualesquiera que sean los productos o
servicios cuando su uso fuese susceptible de causar:

(1) un riesgo de confusién o de asociacién con
ese tercero o con sus productos o servicios;

(2)  unaprovechamiento injusto del prestigio del signo;

(3) oladilucion de la fuerza distintiva o de su valor
comercial o publicitario». ( El resaltado es nuestro).

«dilucién real» no tendria
sustento legal, toda vez , que si la marca solicitada
a registro ain no estd en el mercado, entonces de
que daifio actual o real estamos hablando; lo que se
intenta proteger en este supuesto y, €se creemos
es el espiritu de la norma y la intencién del
legislador, que se proteja al titular de la marca
renombrada contra el ‘riesgo de dilucién’. Creemos
que una clarificacién sobre la aplicacién de este
punto debe existir.

Consideramos que si bien la Decisién no es
clara en determinar si se permite el ‘riesgo de dilucién’,
los tribunales andinos y las cortes de los paiges
miembros, deberdn realizar la interpretacién
correspondiente de los articulos en mencién, tomando
en cuenta la doctrina, jurisprudencia y legislacién
comparada, y unificar los criterios a ser utilizados en
la Comunidad Andina sobre este tema.

60 El espiritu de los articulos 136 inciso h) y 155 incisos e) y t) establecen la figura de dilucion, en el primer caso como prohibicion relativa de registrabilidad
v en el segundo caso como ¢l TUS PROHIBENDI que tiene el titular de una marca de prohibir o permitir el uso de su marca.
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VI. CONCLUSIONES

Como hemos visto, la dilucién es una figura
juridica compleja, que no ha sido extensamente
regulada por las normas de la Comunidad Andina.
Tampoco existen suficientes fallos administrativos
o judiciales en los paises de la regién andina que
desarrollen extensivamente dicha figura.

Por ello, consideramos que a la luz del fallo
judicial de la Corte Suprema de Estados Unidos de
América en el caso Moseley v. Victoria Secret
Catalogue Inc., los paises de la Comunidad Andina
deberdn unificar criterios de interpretacion y
aplicacién de la teoria de dilucién.

Consideramos que se deberia recoger
expresamente los diversos aspectos que regulan esta

figura, tales como, establecer la diferencia entre marcas
notorias y renombradas; sefialar los factores para
determinar cuando estamos ante marca notoria
propiamente dicha y marca renombrada; unificar
criterios en cuanto la aplicacion de doctrina de dilucion
para casos de existencia de conexién competitiva (que
tal como lo sefialamos debe ser la excepcion a la regla)
y, finalmente, unificar la interpretacién de las normas
vigentes que permitan que un titular de una marca
afamada pueda encontrar proteccién contra el ‘riesgo
de dilucién’.

De esa manera, los titulares de las marcas
renombradas tendrdn herramientas sélidas para
proteger sus derechos de exclusiva contra el uso o
registro por parte de terceros de marcas idénticas o
similares a sus marcas renombradas dentro de los
paises de la Comunidad Andina &4
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