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Resumen
El presente articulo analiza la figura de la dilucion marcaria y su impacto en las marcas notorias
de la clase 25 de la Clasificacion Internacional de Niza (industria de la moda) en Colombia. A
partir de un enfoque comparado, se examinan los sistemas normativos de Estados Unidos y la
Unidn Europea destacando el desarrollo historico y los debates que se han generado alrededor de
la implementacion de esta figura. De igual modo, se hace una revision del tratamiento de la figura
en el sistema de la Comunidad Andina y los retos que ello conlleva. Ademas, se describe la forma
en la que la Superintendencia de Industriay Comercio ha aplicado la figura en algunas resoluciones
para luego hacer una critica frente a las inconsistencias en la interpretacion normativa y ausencia
de lineamientos claros en latoma de decisiones. El articulo concluye con algunas recomendaciones
dirigidas a la Superintendencia de Industria y Comercio que resultan convenientes para dar

claridad al uso de esta figura juridica.
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de la moda, branding, parasitismo marcario, derecho de marcas.

Abstract
This article examines the concept of trademark dilution and its impact on well-known trademarks
within Class 25 of the Nice International Classification (fashion industry) in Colombia. Through
a comparative approach, the regulatory frameworks of the United States and the European Union
are analyzed, highlighting the historical development and debates surrounding the implementation
of this concept. Likewise, the article reviews how the Andean Community system addresses
trademark dilution and the challenges it entails. Additionally, it describes the way in which the
Superintendence of Industry and Commerce has applied this concept in certain rulings, followed
by a critique of inconsistencies in normative interpretation and the lack of clear guidelines in
decision-making. The article concludes with recommendations to the Superintendence of Industry

and Commerce aimed at providing greater clarity in the application of this legal concept.
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Introduccion

Actualmente las marcas, a excepcion de las patentes en ciertas industrias, constituyen el
activo de propiedad intelectual mas valioso de una empresa. De acuerdo con la firma Kantar
Brandz (2024), en promedio las marcas pueden representar hasta un tercio del valor de una
empresa, y en el caso de las marcas con mejor desempefio, este valor puede llegar a superar el
cincuenta por ciento. Del mismo modo, las marcas mas fuertes en el mercado son también aquellas
que ofrecen mayor rentabilidad a los accionistas, son mas resilientes en los tiempos de crisis y se
recuperan mas rapidamente ante estas situaciones (p. 9).

La importancia de las marcas como activo de propiedad intelectual se evidencia
especialmente en las empresas de la industria de la moda, en las cuales no solamente cumplen una
funcion identificativa, sino también comunicativa de estatus, valores y aspiraciones. {Por qué un
consumidor esta dispuesto a pagar considerablemente mas dinero por un producto de moda que es
practicamente idéntico a otro y satisface las mismas necesidades? La respuesta en muchos casos
sera por la marca.

Las empresas de moda dependen de las marcas no solo para diferenciarse de sus
competidoras y permanecer en la mente de los consumidores, sino también para construir una
reputacion en el mercado y fortalecer su rol comunicativo. De acuerdo con Abratt y Kleyn (2012),
la identidad corporativa se expresa a través de la marca en forma de su expresion visual, promesa
de valor, personalidad, estilo de comunicacion e imagen, entendida como la percepcidn, positiva
0 negativa, que tienen los grupos de interés. En este sentido, la marca actia como el vinculo entre
las empresas y el publico y cumple un rol fundamental en la construccion de su reputacion. Una
reputacion favorable es importante porque supone una ventaja competitiva, al igual que permite la
supervivencia y rentabilidad del negocio en el largo plazo (p. 6).

Adicionalmente, de acuerdo con Basma (2021) el rol de las marcas como herramientas de

comunicacion se ha incrementado en los Gltimos afios. La autora explica que:



Las empresas emplean las marcas para crear y fortalecer relaciones sociales con los
consumidores, quienes, en consecuencia, se vuelven leales a cualquier producto que
provenga de dicha empresa. Simultaneamente, los consumidores utilizan las imagenes
asociadas a las marcas en su entorno social, ya sea para satisfaccion personal
(comunicacion interna) o para generar didlogos con otros miembros del puablico
(comunicacion externa). Para potenciar el rol comunicativo de las marcas, las empresas
tienden a invertir en promover el valor publicitario de las marcas y aumentar su impacto
persuasivo. (p. 2)

Estas son algunas de las razones por las cuales, las empresas de la industria de la moda
estan invirtiendo cada vez mas millonarias sumas en mercadeo y branding. Como prueba de ello,
la encuesta ejecutiva llevada a cabo por BoF y McKinsey & Company (2023) demostré que “el 71
por ciento de los ejecutivos de la industria de la moda planean aumentar el gasto en marketing
enfocado en marca” (p. 83).

Otro factor que ha incentivado el incremento en la inversion en marcas es que, en un
mercado sobresaturado de signos y competidores, el espacio mental de los consumidores se ha
convertido en el centro de atencion de las empresas, pues progresivamente se ha vuelto mas
limitado y valioso (Dawar, 2013, p. 11). De acuerdo con Dawar (2013), hay una gran escasez
generada por la finita capacidad cognitiva de almacenamiento de los humanos versus la cantidad
de informacién disponible (parr. 15). En este aspecto radica la importancia para las empresas de
moda de que sus marcas sean cada vez mas recordadas y reconocidas por los consumidores, pues
“el reconocimiento de marca influye en el proceso de toma de decisiones de los consumidores, ya
que las marcas con mayor reconocimiento tienen mas probabilidades de ser incluidas en los
conjuntos de consideracion de estos” (Silk y Urban, 1978; Aaker, 1996; Baker, 2003; Macdonald
y Sharp, 2000; Huang y Sarigolll, 2012, como se cité en Chandon et al., 2022, p.2).

Asi las cosas, una marca con mayor reconocimiento tiene mas probabilidades de estar en
la mente de un consumidor al momento de la compra (Chandon et al., 2022, p. 2), no solo por lo
expresado anteriormente, sino también porque de acuerdo con diversos estudios, “un producto con
un mayor reconocimiento de marca tendra una mayor cuota de mercado” (Dodds et al., 1991;
Grewal et al., 1998, como se cit6 en Tali et al., 2021, p. 15) y “una marca conocida tendra una
mayor intencion de compra que una marca menos conocida” (Hsu, 2000, como se citd en Tali et
al., 2021, p.15).



Ahora bien, todos estos esfuerzos comerciales para lograr un mayor reconocimiento de
marca serian en vano si no se acompafasen de una fuerte proteccion juridica. Las compafiias a la
par que invierten en branding y mercadeo, se esmeran en destinar recursos para registrar sus
marcas y evitar que terceros puedan usarlas sin su autorizacion o puedan registrar marcas similares
que los afecten.

Sin embargo, la proteccién tradicional que otorga un registro de marca, limitada por los
principios de territorialidad y especialidad, parece quedarse corta frente aquellas empresas que,
como se ha venido mencionando, se esfuerzan en invertir mas que el promedio en sus marcas para
posicionarse en la mente de los consumidores y tener un mayor reconocimiento. El registro de una
marca implica, en principio, la proteccion de esta solo en relacion con los productos o servicios
incluidos dentro de la clase dentro de la Clasificacion Internacional de Niza en la que se hizo el
registro o con aquellos con los que tenga conexion competitiva (principio de especialidad) y en la
jurisdiccion en la que se otorg6 el registro (principio de territorialidad).

Asimismo, las marcas tradicionales se protegen solo contra dos tipos de riesgos, de
confusion y de asociacion. De acuerdo con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la
interpretacion prejudicial del Proceso 391-1P-2022 (2023) que constituye acto aclarado, el riesgo
de confusion puede ser tanto directo como indirecto. Cuando el consumidor adquiere un producto
creyendo que realmente es otro, se presenta el riesgo de confusion directo; mientras que, si el
consumidor lo obtiene pensando que proviene de un origen empresarial diferente al real, ocurre el
riesgo de confusion indirecto. Por otro lado, el riesgo de asociacion se genera cuando a pesar de
diferenciar los productos y su origen empresarial, se piense que ese productor tiene alguna relacion
0 alianza con otro agente en el mercado.

En este contexto, las empresas del sector moda buscan que sus marcas reciban una
salvaguarda juridica que rompa con los principios mencionados y que vaya mas alla de la
proteccion contra el riesgo de confusion y de asociacion, en reconocimiento por los constantes
esfuerzos que realizan para lograr su posicionamiento y prestigio en el mercado. Al brindar una
proteccion mas robusta a las marcas del sector de la moda, se beneficia a toda la industria, lo cual
es importante por su contribucion significativa en el desarrollo econémico, artistico y cultural no
solo a nivel mundial, sino también a nivel nacional.

La industria de la moda es una de las mas constantes y fuertes en el mundo. Emplea

aproximadamente entre sesenta y setenta millones de personas en el mundo y representa casi el



dos por ciento del producto interno bruto (PIB) global (United Nations University, 2024). De
acuerdo con el diario La Republica (2024) en Colombia esta industria generd ingresos
operacionales por $13,03 billones de pesos colombianos fen 2023. Ademas, juega un papel crucial
en la economia del pais, pues contribuye con el 9,4% del PIB, crea empleo para mas de 600.000
personas (en su mayoria mujeres) y fomenta un crecimiento econoémico sostenible, de ahi la
necesidad de protegerla.

Asi pues, una mayor proteccion a las marcas de la industria de la moda puede lograrse,
entre otras medidas, a través de la declaracion de notoriedad. El articulo 224 de la Decision Andina
486, norma juridica que rige y regula el sistema marcario en la Comunidad Andina, de la cual
Colombia es parte, define a la marca notoria como aquella que “fuese reconocida como tal en
cualquier Pais Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por
el cual se hubiese hecho conocido” (2000). De esta definicion se extrae que el requisito principal
para considerar una marca como notoria es su reconocimiento por parte de los consumidores en el
sector pertinente. Adicionalmente, algunos autores han definido las marcas notorias como “las que,
gracias a la intensidad en su uso, han obtenido un reconocimiento entre el pablico de un sector del
mercado y, por tanto, son objeto de un superior nivel de proteccion de parte del Estado” (Guerrero
Gaitan, 2016, p. 187).

De acuerdo con las definiciones anteriores, las marcas notorias conceden, por un lado, una
ventaja econdémica para las empresas, pues permiten posicionar mejor sus productos o servicios en
el mercado; son més distintivas frente a las marcas tradicionales y son preferidas por los
consumidores debido a su reconocimiento. Al respecto, las autoras Pimienta Corbacho y Acosta
Ldpez (2021) establecen que:

[...] el reconocimiento y la fidelizacion de la clientela ante la marca notoriamente conocida

permiten que el valor de ellaaumente en raz6n a que los productos o servicios que identifica

pueden tener un precio mas elevado y, a la larga estas caracteristicas, generan un aumento

de su cuota de mercado. (p. 79)

Por otro lado, las marcas notorias conllevan una mayor proteccion juridica en recompensa
a los considerables esfuerzos realizados en publicidad, difusion y, en muchas ocasiones, en cuanto
a la calidad excepcional de los productos desarrollados para alcanzar dicho estatus. Esta proteccion
implica, en primer lugar, la ruptura de los principios fundamentales de especialidad y

territorialidad que rigen el sistema de marcas. Lo anterior debido a que, por un lado, su proteccion



se extiende mas alla de las categorias de productos o servicios en las que estan registradas,
incluyendo cualquier tipo de productos o servicios del sector pertinente, segun lo establecido en el
articulo 136 literal h) de la Decision 486. Ademas, su proteccion se expande a diferentes
jurisdicciones de acuerdo con el mencionado articulo 224, dado que “un signo puede ser protegido
como notorio asi no se encuentre registrado en el respectivo pais miembro” (Guerrero Gaitan,
2016, p. 196).

En segundo lugar, a diferencia de lo que ocurre con las marcas tradicionales, las marcas
notorias se protegen no solo frente al riesgo de confusion, sino que también la Decision 486 ha
establecido cuatro clases de riesgos frente a las clases notorias: 1) riesgo de confusion, 2) riesgo
de asociacion, 3) riesgo de dilucién y 4) riesgo de uso parasitario.

En la interpretacion prejudicial del Proceso 153-1P-2022 que constituye acto aclarado del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se define cada uno de estos riesgos. En primer lugar,
el riesgo de confusion se define como aquel en el que incurren los consumidores por la
reproduccion, imitacion o transliteracion total o parcial de una marca notoria. En segundo lugar,
el riesgo de asociacion ocurre cuando los consumidores, a pesar de diferenciar los signos en
conflicto, piensan que hay una relacion econémica entre los productos o servicios y sus
proveedores. El riesgo de dilucion se refiere a la posibilidad de que el uso de signos similares
debilite la distintividad de una marca notoria en el mercado. Por ultimo, el riesgo de uso parasitario
se da cuando un competidor se aprovecha injustamente de la reputacion de una marca notoria para
promover sus propios productos o servicios (p.11).

Frente a los dos primeros riesgos, tanto la Superintendencia de Industriay Comercio (SIC),
como el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se han pronunciado ampliamente en sus
decisiones en la etapa de registro e interpretaciones prejudiciales, debido a que son el cimiento de
la causal de irregistrabilidad establecida en el articulo 136. Sin embargo, los riesgos de dilucién y
de uso parasitario son criterios que no se han analizado a profundidad por las autoridades
competentes, lo que genera incertidumbre sobre la aplicacion de ambos.

Para los propositos de este articulo, sera de particular importancia estudiar el riesgo de
dilucidn, el cual tiene sus origenes en el ordenamiento juridico aleman, especificamente, en el
famoso Caso Odol. A pesar de que en este caso propiamente no se usé el término dilucion, se
otorgd la proteccion al titular de la marca Odol, que identificaba enjuagues bucales, contra el uso

que pretendia un tercero para designar articulos de acero. En el citado caso,



El tribunal reconocié la inmoralidad de aprovecharse de la reputacion de una marca

famosa, basandose en la teoria de que el consumidor que ve o escucha la marca asocia de

inmediato los productos con aquellos para los cuales la marca ha adquirido fama. El
tribunal concluyd que el titular de la marca tiene un interés legitimo en evitar que su marca
sea diluida: perderia su capacidad de atraccién comercial si cualquiera la utilizara como

designacion de sus propios productos. (Goyal & Kumar Singh, 2011, p. 6)

A partir de la influencia del caso anteriormente mencionado, la dilucién se introdujo como
una teoria en Estados Unidos por Frank Schechter con su texto The Rational Basis of Trademark
Protection (1927). Desde entonces, ha experimentado un amplio desarrollo y aplicacion,
especialmente través de la ley federal conocida como The Federal Trademark Dilution Act
(FTDA), que introduce al ordenamiento juridico federal la proteccion reforzada de las marcas
“famosas”.

En la Union Europea, la Directiva (UE) 2015/2436 del 16 de diciembre de 2015,
incorporada a los ordenamientos juridicos de los Estados miembros, y el Reglamento (UE)
2017/1001, que regula la figura de la marca europea (anteriormente conocida como marca
comunitaria), establecen en sus articulos 10(2)(c) y 9(2)(c), respectivamente, disposiciones que
permiten al titular de una marca impedir que un tercero utilice, sin su consentimiento, un signo
idéntico o similar a su marca; de igual modo los articulos 5(3)(a) y 8(5) permiten al titular de la
marca oponerse al registro de un tercero.

Estas restricciones aplican incluso si el signo se usa para productos o servicios que no son
idénticos ni similares a los protegidos por la marca registrada, siempre que esta sea renombrada
en el Estado miembro o en el ambito de la Unidn. La proteccién se activa cuando el uso del signo,
realizado sin justa causa, busca obtener una ventaja desleal del caracter distintivo o del renombre
de la marca, o resulta perjudicial para estos. De lo anterior se deriva que, aungque no se hace uso
explicito de la palabra dilucion, la normatividad europea contempla este tipo de proteccion para
las marcas renombradas bajo la figura del perjuicio al caracter distintivo o al renombre de la marca.

Estados Unidos y la Unién Europea han desempefiado un papel pionero en el desarrollo,
difusién e interpretacion del concepto de dilucién marcaria. Estos ordenamientos juridicos se
destacan como los lideres en esta doctrina en cuanto han establecido las pautas y criterios juridicos

que han orientado su aplicacion préactica. Por este motivo, resultan fundamentales para el presente
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articulo, ya que proporcionan una vision integral del tratamiento actual de la dilucion, sentando
las bases para un analisis mas profundo.

Por su parte, la Comunidad Andina en la Decisién Andina 486 (2000) incluye el término
dilucion en los articulos 136, 155 y 226, pero para efectos de la investigacion solo sera relevante
el concepto de dilucion establecido en el literal h) del articulo 136, segun el cual:

No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara

indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (...)

h) constituyan una reproduccién, imitacion, traduccién, transliteracion o
transcripcion, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea
un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo,
cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusion o de asociacién 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.

No obstante, como puede evidenciarse, a pesar de incluir el concepto de dilucion, la norma
comunitaria no establece una definicién ni parametros que les permitan a las autoridades marcarias
competentes identificar en qué casos es aplicable o no esta figura. Esta situacién ha llevado a la
SIC a emitir decisiones inconsistentes frente a la aplicacion de la dilucién en los Gltimos cinco (5)
afios.

Dicha circunstancia ha sido objeto de analisis critico por parte del autor Fredy Sanchez
Merino (2018), quien se destaca por ser el Unico autor que ha abordado este asunto en el contexto
colombiano, especialmente en la instancia de registro. En su texto “De la dilucion marcaria y otros
demonios” (2018) realiza un recorrido histérico del concepto de dilucion de marcas en diferentes
sistemas juridicos y explora como esta figura fue adoptada en Colombia. Posteriormente el autor
expresa su preocupacion sobre la forma en la que se implementa la dilucién marcaria tomando
como ejemplo el caso de la SIC identificado con el expediente SD2016/0033175.

El trabajo de Sdnchez Merino se fundamenta en el caso de solicitud de registro de la marca
mixta “Gisella Gastelbondo”, frente a la cual Chanel presentd una oposicion, alegando que dicha
marca vulneraba su reconocido monograma de la letra C, previamente registrado. La SIC deneg6
el registro de la marca de Gisella Gastelbondo, basédndose en las razones de Chanel y
argumentando que ambas marcas “acudieron a la misma idea”, lo que podria potencialmente

amenazar la posicion de la marca Chanel. Este argumento fue criticado por parte del autor, quien
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sostiene que representa una excesiva proteccion del estatus de la marca. Ademas, Sanchez Merino
sefiala la falta de utilizacion de parametros especificos por parte de la SIC para determinar la
existencia real de dilucion.

El autor termina por concluir que “la falta de criterios en la aplicacion inconsistente de la
figura de la dilucion puede frustrar la generacion de nuevos comercios en nuestro pais” (Sanchez
Merino, 2018, p. 14). Si bien el texto mencionado es de mucha importancia para el presente
articulo y se comparte la metodologia usada por el autor, el texto no hace un analisis profundo del
tratamiento de la dilucion por parte de la SIC y tampoco pretende brindar soluciones amplias a la
problematica que plantea.

Por consiguiente, el presente articulo pretende analizar el concepto de dilucién marcaria y
su impacto para las marcas notorias de la clase 25 de la Clasificacion Internacional de Niza en
Colombia, con el proposito de aportar claridad a una figura que se ha caracterizado por ser confusa
y compleja en la practica. Para ello, el primer capitulo aborda el concepto de marca notoria en el
marco de la Comunidad Andina, destacando las particularidades de su proteccion frente a los
diversos tipos de riesgos que enfrenta. En el segundo capitulo, se examina especificamente como
se manifiesta el riesgo de dilucion en las marcas de la industria de la moda, dada su relevancia y
peculiaridades. Los capitulos tercero y cuarto presentan un analisis comparado de la aplicacion de
la dilucién en la Union Europea y en el ordenamiento juridico de Estados Unidos, considerando
estos sistemas como referentes historicos y doctrinales clave para entender la figura. El quinto
capitulo referencia la forma en la que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha
interpretado este riesgo, resaltando su inconveniencia. Finalmente, el sexto capitulo analiza en
detalle cdbmo la Superintendencia de Industria y Comercio ha tratado la dilucion en sus decisiones
en los dltimos cinco (5) afios, permitiendo identificar patrones, inconsistencias y areas de mejora

en su aplicacion practica.

La Marca Notoria en la Comunidad Andina
Tal y como se sefialo anteriormente, la dilucion representa uno de los principales riesgos
frente a los cuales se protege a las marcas notoriamente conocidas en la Comunidad Andina. Asi
pues, para mayor comprension de esta doctrina es necesario complementar las definiciones de
marca notoria mencionadas y establecer cobmo se logra esta calidad especial.

De acuerdo con Magafia Rufino (2020),
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[...] la caracteristica fundamental para determinar la notoriedad de una marca esta

constituida por el amplio conocimiento del publico del sector de mercado al que pertenecen

los productos o servicios distinguidos por ella. No puede haber notoriedad si no hay
conocimiento (...) Por tanto, podemos definir a la marca notoria como el signo distintivo

que es ampliamente conocido en el sector al cual dirige primordialmente su oferta. (p. 199)

De igual modo, el autor Otamendi (2022) sefiala que la notoriedad es un nivel excepcional
alcanzado por pocas marcas, debido al nivel de aceptacion por parte del pablico que implica. Es
una meta para los titulares marcarios pues en parte, se deriva del éxito que ha tenido el producto o
servicio que esas marcas identifican (p. 34).

Asi pues, queda claro que para la declaracion de notoriedad de una marca es de especial
importancia el reconocimiento del pablico en los sectores pertinentes, los cuales, segun el articulo
230 de la Decision 486, pueden ser cualquiera de los siguientes:

a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se

aplique; b) las personas que participan en los canales de distribucion o comercializacion

del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los circulos empresariales que
actlian en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los
que se aplique.

También, el articulo 228 establece una lista no taxativa de pardametros que deberan tenerse
en cuenta para probar la notoriedad de una marca:

[...] @) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de

cualquier Pais Miembro; b) la duracion, amplitud y extension geografica de su utilizacion,

dentro o fuera de cualquier Pais Miembro; c) la duracion, amplitud y extensién geografica
de su promocidn, 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 inversién

efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o

servicios a los que se aplique; e) 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 proteccién; f) 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
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signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de

fabricacion, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pais Miembro en que

se busca proteccion; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y

antigiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pais

Miembro o en el extranjero.

Cabe destacar también que la notoriedad es una calidad que debe ser declarada por la
autoridad marcaria competente y no es un hecho notorio, a diferencia del renombre; por lo tanto,
requiere del agotamiento de un tramite especifico. Sin embargo, la Decision 486 no establecié un
procedimiento para ello. Por el contrario, esta norma omitio mencionar la forma para optar por
esta calificacion y, por ende, aquellos interesados en que su marca sea declarada como notoria
deben acudir a mecanismos defensivos como el trdmite de oposicion, la cancelacion por notoriedad
de una marca, la respuesta a una accion de cancelacion por falta de uso o una demanda por
infraccion marcaria.

Esta situacion es desafortunada, segun el criterio de varios autores, pues para que una marca
sea declarada notoria, su titular debe “esperar a que se den las condiciones de hecho y derecho de
una situacion defensiva previa que le permita solicitar la declaratoria de notoriedad de su signo”
Villa Araque (2023, p. 223). Lo anterior puede conllevar a que se presenten acciones de manera
injustificada, no con el objetivo para el que realmente se concibieron, sino con el fin dltimo de
obtener la notoriedad. En consecuencia, el titular debe embarcarse en un tramite en el que
probablemente no esté interesado, y donde lo crucial seré reunir suficiente material probatorio para
lograr la declaratoria de notoriedad.

Adicionalmente, debido a que la notoriedad se encuentra embebida en otro tramite genera
mayor congestion ante la autoridad administrativa, haciendo el proceso mas largo y engorroso. No
solo se deben analizar las pruebas relacionadas con la notoriedad, sino también los argumentos
asociados a la causal defensiva, lo que incrementa la complejidad del tramite y su tiempo de
respuesta.

Por otro lado, la notoriedad es una proteccion que se concede temporalmente, pues es una
calidad que se puede llegar a perder en el tiempo si su titular no continta invirtiendo en el estatus
y reconocimiento de la marca por parte de los consumidores. También, se otorga de manera

retroactiva, dado que la notoriedad se reconoce solo por el término probado por el titular, pero no
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hacia el futuro. Esto quiere decir que si se presenta otro caso posterior y el titular de la marca
quiere alegar la notoriedad como defensa, debe probarla nuevamente.

Alcanzar la notoriedad de una marca requiere afios de dedicacion y trabajo por parte de su
titular, pero a su vez, concede mayores beneficios que una marca tradicional como recompensa a
estos esfuerzos. Como ya se menciond anteriormente, las marcas notorias trascienden los
principios marcarios de territorialidad y especialidad y se protegen contra una mayor cantidad de
riesgos.

Frente a esta primera prerrogativa, el rompimiento del principio de territorialidad también
lleva consigo el rompimiento del uso real y efectivo de la marca, puesto que, en palabras del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2023) “este tipo de marcas obtiene proteccion en
un pais miembro de la Comunidad Andina asi no estén registradas ni sean usadas en ese pais
miembro” (p. 9). Por su parte, la ruptura del principio de especialidad es relativa, pues si bien, se
amplia la proteccién mas alla de la clase en la cual se registré la marca, no comprende todas las
clases, sino aquellas que hacen parte del sector pertinente. Esta es una diferencia frente a las marcas
renombradas, debido a que estas se protegen en todas las clases sin importar.

Ahora bien, las marcas notoriamente conocidas estan protegidas frente a riesgos como la
confusion, la asociacion, el aprovechamiento injustificado del prestigio (uso parasitario) y la
dilucion, siendo este ultimo el eje central del presente articulo. A continuacién, se analizaran estos
riesgos en mayor detalle, con un énfasis particular en el fenémeno de la dilucion.

El riesgo de confusion puede configurarse de manera directa o indirecta. Existe confusion
directa cuando un consumidor adquiere un producto o servicio pensando que esta adquiriendo otro;
mientras que, la confusién indirecta se presenta cuando un consumidor adquiere un producto o
servicio vinculandolo a un determinado origen empresarial que no es el verdadero. Para que se
configure este riesgo es necesario que los productos o servicios que distinguen los signos sean
idénticos o relacionados y que los signos identificatorios sean iguales o muy similares, a tal punto
que causen confusidn. Es necesario que ambas condiciones se cumplan, ya que, Si una no se
verifica, no puede predicarse la existencia del riesgo de confusion. El analisis del riesgo de
confusion se realiza a partir de las semejanzas ortogréaficas, fonéticas e ideoldgicas entre los signos.

Por su parte, el riesgo de asociacion consiste en que un consumidor, al enfrentarse a signos
similares, no se confunde en cuanto a su origen, sino que cree que entre dos origenes empresariales

existe una alianza o vinculacion que tiene como resultado el signo distintivo bajo el cual se
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comercializan productos o servicios. Este riesgo se presenta incluso si los productos o servicios
identificados con los signos son disimiles y no tienen una conexién como si ocurre con el riesgo
de confusion.

El siguiente riesgo es el del aprovechamiento injustificado del prestigio del signo, una
proteccidn que se encuentra reservada exclusivamente para las marcas notorias, a diferencia de los
riesgos mencionados previamente. En palabras de la SIC (2024),

El aprovechamiento injusto del prestigio de una marca notoria se presenta cuando un

competidor hace un uso parasitario de la marca, valiéndose de la imagen positiva que esta

transmite, aunque la accién se realice sobre productos o servicios que no tengan ningun

grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. (p. 8)

Este tipo de riesgo lesiona a las marcas notorias porque, quien pretende el registro de la
marca parasitaria, se aprovecha indebidamente de la buena reputacion, fama y asociacion mental
positiva que la marca notoria ha adquirido en el mercado, trasladando esas cualidades a sus propios
productos o servicios sin haber realizado esfuerzos significativos para alcanzarlas. Se diferencia
del riesgo de dilucion porque en este caso hay una finalidad de aprovechamiento de la reputacion
ajena, pero no se presenta el debilitamiento de la fuerza distintiva de la marca notoria.

Finalmente, el riesgo de dilucién,

[...] se presenta cuando el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento

de la altisima capacidad distintiva y la percepcion o imagen positiva que el consumidor

tiene del signo notoriamente conocido, aungue se use para productos o servicios que no
tengan ningun grado de conexidad con los cuales ampara el signo notoriamente conocido.

(p.- 9)

El riesgo de dilucion, a diferencia del riesgo de confusion, se presenta respecto a productos
y servicios con los que no necesariamente hay conexidad o relacién, pero que pueden causar un
debilitamiento, e incluso, la pérdida de la distintividad de la marca notoria. Partiendo de esta
definicion, el siguiente capitulo examinara en detalle la proteccion contra la dilucién y su

aplicacion en el contexto de las empresas del sector moda.

La Proteccién Contra la Dilucién y las Marcas de la Industria de la Moda
La dilucion supone la pérdida de la fuerza distintiva de las marcas, afectando aquello que

los titulares de estas han dedicado afios en construir y fortalecer: su identidad. Esta se relaciona



16

estrechamente con la funcion comunicativa de las marcas en el comercio, la cual es fundamental
en la industria de la moda.

Aungue el término “industria de la moda” es muy amplio debido a que abarca una gran
cantidad de actores, procesos y resultados, para los fines de este analisis se definira como aquellas
empresas dedicadas al disefio, produccién y comercializacién de todos los productos que hacen
parte de la clase 25 de la Clasificacion Internacional de Niza, la cual “comprende principalmente
las prendas de vestir, el calzado y los articulos de sombrereria para personas” (Organizacion
Mundial de la Propiedad Intelectual, 2024, parr. 1).

Si bien es cierto que las marcas son importantes para todas las industrias y cumplen las
mismas funciones, en la industria de la moda sucede algo particularmente especial. La competencia
no se centra en la innovacion y en el desarrollo de producto; debido a que, al tratarse de prendas
de vestir, necesariamente comparten caracteristicas y elementos por su propdsito de cubrir el
cuerpo humano. Por este motivo, el objetivo de las empresas se encuentra en la capacidad de
transmitir mensajes, valores y emociones que resuenen en los consumidores y despierten
conexiones profundas, lo cual se logra a través de las marcas. En una entrevista realizada por la
revista Complex, la profesora Susan Scafidi afirmo que:

Las marcas son el activo mas valioso de cualquier empresa de moda. Los disefiadores nacen

y mueren, las temporadas van y vienen. Los productos pasan de moda, pero la marca es

eterna. La marca es donde reside el valor de una empresa de moda. (Takanashi, 2019, parr.

4)

Sin las marcas la industria de la moda tal como la conocemos hoy no existiria. En un
mercado cada vez mas saturado y competitivo, las marcas se convierten en el elemento estratégico
y diferenciador a partir del cual se construye la identidad de la empresa y se establecen relaciones
duraderas y conexiones emocionales con los consumidores, quienes se identifican con los mensajes
y valores de las marcas aumentando asi su lealtad hacia ellas. Este fendmeno conocido como
goodwill se traduce en mayores ventas y mejores resultados economicos. Las marcas permiten que
las empresas se conecten directamente con los consumidores al transmitirles mensajes
emocionales, de identidad y autoestima. De este modo, los consumidores no adquieren Gnicamente
un producto, sino que eligen una marca como un simbolo que les permite expresarse y proyectar

su identidad ante los demas (Basma, 2016)
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Teniendo en cuenta lo anterior, las marcas constituyen en muchos casos la razon por la cual
los consumidores estan dispuestos a pagar un precio significativamente mas alto por un producto
que, en términos funcionales, podria ser practicamente idéntico a otro de menor costo, pero que
comunica un mensaje de superioridad y exclusividad.

Por ejemplo, tomemos el caso de un bolso de cuero nuevo, este podria valer en pesos
colombianos entre quinientos y seiscientos mil pesos, pero si este bolso de cuero es de la marca
Chanel tendria un costo aproximado de cuarenta millones de pesos colombianos en adelante. Esta
diferencia en el precio no se debe a que el bolso de Chanel tenga mas funcionalidades o atributos,
sino al prestigio de su marca, que es un valor intangible adicional al objeto mismo. Este valor
inmaterial afiadido es muy importante en las marcas de lujo de la industria de la moda, que son
aquellas cuyos productos ademas de pertenecer a la clase 25 de la Clasificacion Internacional de
Niza son percibidos por los consumidores como de alta calidad y con un valor auténtico que ofrece
beneficios funcionales. Su prestigio se basa en caracteristicas como la artesania y la calidad del
servicio, justificando un precio elevado y generando una conexién emocional ain méas profunda
con el consumidor (Ko et al., 2019, p. 406).

A partir de las especiales caracteristicas mencionadas anteriormente y de la importancia de
la funcion comunicativa de las marcas en la industria de la moda, la dilucion marcaria es un riesgo
al que hay que prestar especial atencion.

Se ha mencionado que la dilucién supone una pérdida en la gran capacidad distintiva de
una marca notoria debido al rompimiento de la asociacion mental que se produce entre la marca,
el producto y el origen empresarial, pues se basa en la teoria de la red asociativa mental. De acuerdo
con esta,

[...] lamemoria humana esta compuesta por nodos. Estos nodos vinculan ciertas categorias

de productos en la mente de los consumidores con marcas particulares. Cuando se

introduce un nuevo producto bajo el mismo nombre de marca, la capacidad del cerebro

humano para evocar el producto original se debilita debido al uso posterior. (Basma, 2021,

p. 1222)

El dafio de la dilucion se produce a nivel de la mente del consumidor e implica una erosion
paulatina de la capacidad de la marca para comunicar de manera efectiva su identidad, tanto en su
esencia simbolica como en su nacleo distintivo. Esto ocurre porque pierde la asociacion

espontanea que antes evocaba en la mente del publico al interactuar con ella. A diferencia de la
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confusion, que representa un dafio directo y evidente, la dilucion se manifiesta de manera gradual
y menos perceptible. Asi, por ejemplo, si una tienda de barrio decide llamarse Gucci, los
consumidores no pensaran que tiene alguna relacion con la marca italiana, sin embargo, la
asociacion mental de Gucci ya no estara exclusivamente designada a productos de alta gama, sino
que también abarcara la tienda.

Adicionalmente, algunos autores argumentan que la dilucién no solo implica un dafio para
los titulares de la marca, sino que también perjudica a los consumidores debido a que,

[...] una marca registrada busca reducir los costos de informacion al proporcionar un

identificador compacto, memorable e inequivoco de un producto. Esta economia se ve

reducida cuando, debido a que la marca tiene otras asociaciones, una persona debe

detenerse un momento para reconocerla como el distintivo del producto. (Posner, 1992, p.

75)

A medida que en el mercado aumentan las opciones para elegir por parte de los
consumidores y la cantidad de informacién disponible se vuelve abrumadora, la reputacion se
vuelve mas importante en términos econdémicos. En estos escenarios los consumidores se sienten
abrumados y agobiados al momento de tomar decisiones. Las marcas fuertes se convierten
entonces en herramientas indispensables que simplifican el proceso de eleccion, guiandolos de
manera eficiente y reduciendo el desgaste asociado con evaluar multiples alternativas.

En definitiva, en la actualidad las marcas son elementos supremamente valiosos para la
industria de la moda por su capacidad de transmitir informacion de valor y generar conexiones
emocionales que trascienden el ambito comercial. Asi pues, los mecanismos de proteccion contra
la dilucién resultan relevantes en términos econdmicos, pues:

[...] cuanto mas informe una marca y mayor sea el nimero de consumidores que asocien

una connotacion positiva con ella, mejor le ira a la empresa, que generard mas ventas a un

precio mas alto, y mejor estara el publico consumidor, que obtendra una mayor economia

neta en los costos de informacion. (Swann, 2023, p. 61)

Es por esto por lo que a este tipo de marcas con un amplio reconocimiento se les debe
otorgar una proteccion adicional, pues por su popularidad y rentabilidad son mas susceptibles de
ser objeto de que terceros se aprovechen de estas y causen un deterioro a su imagen (Basma, 2016,
p. 269).
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La Dilucion Marcaria en la Uni6n Europea

Con la expedicion de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de
1988, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros en materia de
marcas, se armonizo el sistema marcario de la Union Europea. Esta normativa establecié un
conjunto de reglas comunes y uniformes que los paises miembros debieron adoptar en sus
ordenamientos juridicos y sento las bases para un sistema marcario mas coherente y unificado.

Desde la adopcion de la Directiva, esta incluyé medidas de proteccion contra la dilucion
(aunque no emplea expresamente este término), al establecer en el articulo 5(2) que, el titular de
una marca renombrada puede prohibir el uso no autorizado de un signo idéntico o similar en el
trafico econdmico, incluso para productos o servicios no similares, si se busca obtener una ventaja
desleal o causar perjuicio al renombre de la marca (Consejo de las Comunidades Europeas, 1988,
p. 74). Esta norma se ha ido actualizando y sofisticando, y en la actualidad dispone en su articulo
10(2)(c) lo siguiente:

Sin perjuicio de los derechos adquiridos por los titulares antes de la fecha de presentacion

de la solicitud de registro o de la fecha de prioridad de la marca registrada, el titular de

dicha marca registrada estard facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su

consentimiento, en el trafico econdmico, de cualquier signo en relacion con los productos

0 servicios, cuando: (...)

(c) el signo sea idéntico o similar a la marca, independientemente de si se utiliza

para productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que
esté registrada la marca, cuando esta goce de renombre en el Estado miembro y, con el uso
del signo realizado sin justa causa, se pretenda obtener una ventaja desleal del caracter
distintivo o del renombre de la marca o dicho uso sea perjudicial para dicho caracter
distintivo o dicho renombre.
De forma similar, el Reglamento Europeo 2017/1001 en su articulo 9(2)(c) menciona que:
Sin perjuicio de los derechos de los titulares adquiridos antes de la fecha de presentacion
de la solicitud o la fecha de prioridad de la marca de la Union, el titular estara facultado
para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el trafico econémico de
cualquier signo en relacién con productos o servicios cuando: (...)

(c) el signo sea idéntico o similar a la marca de la Unién, independientemente de si

se utiliza en relacion con productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a
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aquellos para los que la marca de la Unidn esté registrada, si esta goza de renombre en la

Union y si con el uso sin justa causa del signo se obtiene una ventaja desleal del caracter

distintivo o del renombre de la marca de la Unién o es perjudicial para dicho caracter

distintivo o dicho renombre.

En consecuencia, se observa que la redaccién de ambas normas es practicamente idéntica,
con la unica diferencia de que el Reglamento se aplica a marcas de la Unién Europea, mientras
que la Directiva se refiere a marcas registradas en un Estado miembro en particular. Por lo tanto,
de conformidad con ambas normas, los requisitos que deben cumplirse para que la reclamacion
bajo esta causal sea exitosa son:

1. Que exista una marca registrada y un tercero debe estar haciendo uso del signo en el

trafico econémico.

2. Que el signo usado por el tercero sea identico o similar a la marca registrada.

3. Que el tercero utilice el signo en productos o servicios idénticos o disimiles a los que

identifica la marca registrada.

4. Que la marca goce de renombre.

5. Que el uso del signo se realice sin justa causa.

6. Que el tercero pretenda obtener una ventaja desleal o causar un perjuicio al caracter

distintivo y al renombre de la marca.

A continuacion, se profundizara en los requisitos mas importantes.

La Marca Debe Gozar de Renombre

El renombre es una caracteristica especial de ciertas marcas con un amplio reconocimiento
en el mercado y un estatus destacado. Es por esto por lo que la norma pretende otorgar una
proteccidn superior a este tipo de marcas.

En la Unién Europea, una marca que goce de renombre o reputacion es aquella que es
conocida en el pablico pertinente. En el caso General Motors v. Yplon, el Tribunal de Justicia de
la Union Europea (TJUE) (1999), dérgano encargado de interpretar la normatividad de esta
comunidad para garantizar su aplicacion homogénea y uniforme en los estados miembros,
establecio que el publico pertinente es el interesado en la marca. Dependiendo de los bienes en
cuestion, esto puede incluir al publico en general o a un publico méas especializado o de nicho,

como los comerciantes de un sector especifico. El grado de conocimiento necesario se considera
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alcanzado cuando una parte sustancial del publico relevante identifica y asocia la marca con los
bienes o servicios que representa (p.12).

Ademas, para probar este renombre o reputacién no basta solo con referirse a porcentajes
de reconocimiento por parte del publico consumidor, como si ocurre en el caso del criterio de fama
establecido en Estados Unidos y de notoriedad del Convenio de Paris, sino que también deben
constatarse hechos como la participacion en el mercado de la marca, la intensidad, el alcance
geografico y la duracién del uso y otros elementos adicionales como el volumen de ventas, la
inversion en publicidad y mercadeo que realiza, entre otros.

Por este motivo, la reputacion o renombre puede manifestarse de diversas formas, “puede
ser profunda, al dirigirse a un mercado de nicho, como Hermés, o amplia, cuando una empresa es
conocida en diferentes sectores del mercado, como Virgin” (Basma, 2016, p. 268). EIl tamafio
reducido de un mercado, en relacion con el publico objetivo, no necesariamente limita la
posibilidad de que una marca alcance reconocimiento en dicho ambito. De acuerdo con las
Directrices de la EUIPO, la dimension del mercado relevante no debe interpretarse como un
obstaculo intrinseco para que una marca adquiera reconocimiento, debido a que deberan tenerse

en cuenta todos los criterios de forma proporcional (Gielen, 2023, p. 200).

El Signo Usado por el Tercero Debe Ser Idéntico o Similar a la Marca Registrada

Otro de los requisitos para que prospere una accion bajo el articulo 10(2)(c) de la Directiva
y el articulo 9(2)(c) del Reglamento es que el signo que usa el tercero es idéntico o similar a la
marca renombrada. De acuerdo con el Tribunal de Justicia de la Union Europea (2003) un signo
es idéntico a otro cuando “el primero reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los
elementos que constituyen la segunda” (C-291/00 LTJ Diffusion SA v Sadas Vertbaudet SA.,
2003, p.18) vy es similar cuando existen rasgos similares desde el punto de vista grafico, fonético
0 conceptual que tienen por efecto que el publico pertinente establezca un vinculo entre ambos (C-
408/01 Adidas-Salomon AG and Adidas Benelux BV v Fitnessworld Trading Ltd., 2003, p. 17).

Este es un requisito muy importante debido a que,

Si no existe similitud, nunca podra haber un vinculo y, por lo tanto, tampoco un menoscabo

de la distintividad o la reputacion, ni una ventaja injusta; si existe similitud, aunque sea

tenue, la posibilidad de un vinculo esta presente y debe investigarse. Por lo tanto, el
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establecimiento de un "vinculo" o "conexion" es crucial en un caso de menoscabo o

aprovechamiento indebido. (Gielen, 2023, p. 204)

Aqui es importante sefialar que, si bien es necesario que exista un cierto grado de asociacion
entre los signos, no es necesario que exista un riesgo de confusion, pues asi lo ha sefialado el
Tribunal de Justicia de la Unién Europea (2003):

[...] la proteccion que confiere el articulo 5, apartado 2, de la Directiva no esta supeditada

a que se constate un grado de similitud tal entre el signo y la marca de renombre que exista,

para el pablico pertinente, un riesgo de confusion entre ambos. Basta que el grado de

similitud entre el signo y la marca de renombre tenga como efecto que el publico pertinente

establezca un vinculo entre el signo y la marca. (p. 13)

Cabe mencionar también que el solo hecho de la existencia de un vinculo no es suficiente
para demostrar un dafio. Este vinculo debe ademés causar un perjuicio o un aprovechamiento

indebido al caracter distintivo o al renombre de la marca.

El Tercero Pretende Obtener Una Ventaja Desleal o Causar un Perjuicio al Caracter
Distintivo y al Renombre de la Marca.

Tanto el articulo 10(2)(c) de la Directiva como el articulo 9(2)(c) del Reglamento
mencionan tres tipos de perjuicios, que en caso de que se configuren, daran lugar a la aplicacion
de las disposiciones alli contenidas. Estos son:

e Que el tercero pretenda obtener una ventaja desleal del caracter distintivo o del

renombre de la marca

e Que el uso por parte del tercero sea perjudicial para el caracter distintivo de la marca

previa

e Que el uso por parte del tercero sea perjudicial para renombre de la marca previa.

Aunque podria interpretarse que el primer tipo de perjuicio comprende dos afectaciones
distintas, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Union Europea lo ha abordado como un
anico perjuicio. A continuacion, se analizara cada uno de estos perjuicios y los requisitos

necesarios para su prueba.

Perjuicio al carécter distintivo de la marca
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De acuerdo con la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unién Europea (EUIPO) (2024),
el perjuicio al caracter distintivo de una marca reconocida, conocido también como dilucién por
difuminacion, implica que la especial capacidad de la marca para identificar los productos o
servicios de su titular se debilita. Esto ocurre porque el uso de una marca posterior genera una
dispersidn de la identidad de la marca original, disminuyendo su singularidad y distintividad (p.
1404-1403). Para que se configure este perjuicio no basta con que se pruebe el renombre de la
marca anterior y la similitud entre esta y la nueva marca en disputa, pues este enfogque implicaria
concluir de manera generalizada que toda marca similar a una renombrada conlleva un riesgo de
dilucidn, eliminando asi la necesidad de probar efectivamente el perjuicio.

Para probar la dilucion por difuminacion es necesario acreditar los siguientes requisitos:
(a) La dispersion de la imagen e identidad de la marca renombrada en la percepcion del publico
destinatario (condicion subjetiva) y (b) EI cambio del comportamiento econémico de este publico
(condicion objetiva) (Oficina de Propiedad Intelectual de la Unidén Europea, 2024).
Adicionalmente, el Tribunal ha reconocido que, aunque no es necesario que una marca sea unica
para acreditar el perjuicio al caracter distintivo, una mayor singularidad en la marca previa
incrementa la probabilidad de que el uso de una marca posterior genere dicho perjuicio.

El requisito del cambio en el comportamiento econdémico del publico, introducido en el
famoso caso Intel v. CPM, ha generado muchos debates y ha sido criticado por varios autores. Por
ejemplo, la Asociacion Internacional de Marcas (INTA) (2021) ha mencionado que,

Una aplicacion rigurosa de la condicién de cambio en el comportamiento econémico no

solo genera dificultades practicas para los propietarios de marcas de renombre con caracter

distintivo. También reduce la proteccion contra la dilucion a una proteccion limitada dentro
de la misma categoria de productos o servicios. Resulta imposible probar un cambio en el
comportamiento econémico si la marca impugnada se utiliza en areas comerciales distintas

a las de las marcas de renombre con caracter distintivo. (p. 2)

De igual modo, algunos autores han sefialado que esta exigencia limita la dilucién al
cambio en el comportamiento economico de los consumidores, lo cual contradice la nocion mas
amplia del término, que abarca un contexto mas extenso. Adicionalmente, se critica que obtener
pruebas tangibles de dicho cambio resulta practicamente imposible, dado que la dilucion es un
fendmeno que se desarrolla gradualmente en el tiempo y no ocurre de forma inmediata tras el

primer uso por parte de un tercero (Pinson, 2012, parr. 140-141).
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También se ha criticado este requisito por considerar que no se protege realmente el
caracter distintivo de la marca, sino mas bien, su reputacion. De acuerdo con la teoria de Senftleben
(2008) el uso de una marca reconocida para otros productos no afecta su capacidad distintiva, ya
que sigue siendo capaz de identificar los productos o servicios originales. El atractivo de la marca
es lo que motiva a otros a usarla en productos diferentes y beneficiarse de su reputacion. En
resumen, el verdadero riesgo no radica en la pérdida o dispersion del caracter distintivo, sino en el
uso indebido y el desgaste gradual de la fuerza de atraccién de la marca, entendida en términos de

su reputacion (p. 76).

Perjuicio al renombre de la marca

El segundo tipo de perjuicio para las marcas renombradas es el perjuicio al renombre de la
marca, que es el equivalente a la dilucién por empafiamiento. Este perjuicio se refiere al dafio
generado cuando el poder de atraccion de la marca se ve afectado negativamente por el uso de un
tercero. De acuerdo con la EUIPO (2024),

Puede considerarse como un nivel mas elevado de dilucion, en el sentido de que el vinculo

que el publico establece con la marca posterior no solo debilita a la marca anterior, sino

que la degrada realmente. El perjuicio para el renombre, denominado también a veces

«dilucion por deterioro de la imagen» o simplemente «deterioro de la imagen» se refiere a

las situaciones en que el uso sin justa causa de la marca impugnada conlleva el riesgo de

devaluar la imagen o el prestigio que la marca renombrada ha adquirido ante el publico. (p.

1409)

Esta afectacion negativa ocurre cuando se vincula la marca a productos de mala calidad o
se usa en un contexto obsceno lo cual lleva a que los consumidores disminuyan el valor que estan
dispuestos a pagar por la marca original (Basma, 2021, p. 1232).

Para la prueba de este perjuicio es necesario establecer que la conexién entre las marcas en
la mente del pablico tiene un efecto negativo en la marca anterior, no solo por evocar conceptos
indecentes, sino también por la percepcion de baja calidad de los bienes o servicios. Sin embargo,
“la baja calidad de los bienes o servicios y la incapacidad del oponente para controlar la calidad
de dichos bienes o servicios no son, por si mismas, suficientes para demostrar un perjuicio”

(Shchetinina, 2018, p. 51). A pesar de esto, de acuerdo con Basma (2021a),
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La jurisprudencia sobre las pruebas relacionadas con el empafiamiento estd poco

desarrollada. Sin mayor profundizacion, los tribunales afirman que el riesgo de perjuicio

al poder de atraccion de una marca se determina con base en inferencias ldgicas, destacando

que el riesgo alegado no debe ser meramente hipotético. (p. 1234)

Parece ser entonces, que el estandar probatorio de la dilucion por empafiamiento es mas
laxo que en el caso de dilucion por difuminacién, debido a que, segun el estado actual de la
jurisprudencia, el juez concedera la proteccion si existe una alta probabilidad de que el uso por

parte del tercero genere asociaciones negativas.

Ventaja Desleal del Caracter Distintivo o Renombre de la Marca

Ademas de la proteccién contra la dilucién por difuminacién y por empafiamiento, el
sistema juridico de la Union Europea incluye la ventaja desleal, apropiacion indebida, parasitismo
o free-riding como una de las causales contra las cuales se protege a las marcas renombradas. De
acuerdo con la EUIPO (2024),

[...] abarca los casos en los que el solicitante se beneficia del atractivo de la marca anterior

adhiriendo a sus productos o servicios un signo similar (o idéntico) a uno que goza de un

gran renombre en el mercado, apropiandose asi indebidamente de la capacidad de atraccion

y de la inversion publicitaria de este ultimo, o explotando su reputacién, imagen y prestigio.

Este supuesto suele conducir a situaciones inaceptables de parasitismo comercial (...)

Existe ventaja desleal cuando se produce una transferencia de la imagen de la marca o de

las caracteristicas que proyecta hacia los productos identificados por el signo idéntico o

similar. (p. 1393)

La nocidon de ventaja desleal hace referencia al beneficio que obtiene un tercero al
apropiarse de una marca reconocida en el mercado para identificar sus productos o servicios, pero
sin causarle un perjuicio directo a esta. En palabras de Basma (2016), “se pone mayor énfasis en
la injusticia moral de dicho uso, en lugar del perjuicio econdmico real que resulta del uso del
tercero” (p. 217).

Cuanto mayor sea el prestigio de una marca, mayor sera el riesgo de que un tercero quiera
aprovecharse de su reputacion para obtener una ventaja injustificada. En particular, la industria de
la moda es una de las industrias mas vulnerables frente a este tipo de perjuicio debido a que las

marcas desempefian una funcién comunicativa mucho mas elevada en comparacioén con otras
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industrias. Esta particularidad, sumada a la obsesion de los consumidores por adquirir productos
relacionados con marcas reconocidas, fomenta el fendmeno del free-riding y afecta directamente
la funcién comunicativa de las marcas (Basma, 2016, p. 220).

Por su parte, la EUIPO (2024) sefiala que este tipo de perjuicio es probable si concurren
las siguientes circunstancias: (1) cuando la marca anterior tiene un gran renombre o caracter
distintivo; (2) si las marcas presentan una elevada similitud, lo que facilita la conexion en el
publico; (3) cuando hay un vinculo entre los productos o servicios, especialmente en mercados
afines, donde se atribuyen propiedades de la marca anterior a los productos del solicitante; (4) si
la marca anterior posee un atractivo especial que permite su explotacion mas alla de su mercado
natural; (5) aunque no se exija probar un riesgo de confusion, su existencia refuerza el
aprovechamiento indebido; y (6) si hay una familia de marcas que fortalezca la asociacion entre
los signos (p. 1394-1395).

Es importante sefialar que este aprovechamiento indebido no necesariamente requiere de
la existencia de mala fe por parte del tercero, por lo cual, no es un requisito probatorio para que
prospere una reclamacion de este tipo.

Con este perjuicio se concluye el analisis sobre la aplicacién de la proteccién de las marcas
renombradas contra la dilucién marcaria en la Union Europea. Sin embargo, es necesario sefialar
que dicha aplicacion e interpretacion ha enfrentado criticas por parte de diversos autores.

Para algunos autores como Dinwoodie (2014), las normas de dilucion son realmente un
tipo de proteccién contra la competencia desleal debido a que buscan proteger a un empresario de
las ventajas injustas que se generan en el mercado cuando un competidor se aprovecha de su marca.
Por lo tanto, considera que estas normas deben recibir un tratamiento propio del derecho de la
competencia e integrarlas como parte de esta rama, para evitar una extension injustificada del
derecho marcario (pp. 5, 8, 12).

Por su parte, Lepik (2021), a pesar de coincidir en que la dilucion estéa orientada, en esencia,
a proteger la competencia, considera que este enfoque favorece la armonizacion necesaria en la
regulacion sobre competencia desleal, evitando la creacion de sistemas de proteccion paralelos. Al
ampliar la proteccion del derecho marcario frente a practicas desleales, se ofrece a los titulares de
marcas un mecanismo mas eficaz para defender sus derechos (p. 12).

Del mismo modo, (Basma, 2021a) opina que,
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La teoria del dafio por dilucién es muy vaga y estd mal definida y, a pesar de su atractivo,
no puede justificar el reconocimiento de las funciones modernas de las marcas y su
protecciéon extendida. Esta conclusion se refuerza por el hecho de que el TJUE, al
interpretar el Art. 10(2)(c), no ha empleado un analisis coherente al interpretar el dafio por
dilucidn, posiblemente porque las pruebas utilizadas con este propdsito fueron altamente
subjetivas. (p. 1251)

Esta critica a la teoria de la dilucién marcaria la comparte Anemaet (2021) al mencionar
que la teoria de la dilucion marcaria, al ampliar los derechos de los titulares de marcas mas alla de
su funcion de identificar el origen de los productos, se asemeja a las protecciones propias del
derecho de autor y de patentes, pero carece de una justificacion solida para ello. Esta ampliacién
permite a los propietarios proteger sus inversiones en publicidad y marketing, incluso sin
garantizar una mejora en la calidad de los productos, lo que genera dudas sobre su necesidad e
impacto en el equilibrio del sistema juridico de propiedad intelectual (pp. 157-159).

A pesar de esto, algunos autores como Vuk (1997) y Shchetinina (2018) defienden la
necesidad de incluir disposiciones anti-dilucion debido a que protegen a las marcas renombradas,
su good-will y las altas inversiones que realizan sus propietarios en ellas, lo cual es indispensable

para la supervivencia y el éxito empresarial.

La Dilucion Marcaria en Estados Unidos

Antes de que se propusiera la teoria de la dilucion en Estados Unidos, el sistema marcario
se centraba en la doctrina del riesgo de confusién. Tal como lo explica Franklyn (2004), bajo esta
doctrina, la responsabilidad por infraccion marcaria solo tenia lugar en caso de que, entre el titular
de la marca y el infractor, existiera competencia directa en el mercado. En consecuencia, la légica
era clara, cuando el uso de la marca protegida provenia de un tercero no competidor, no habia dafio
(p. 122). Este enfoque restrictivo de la proteccion marcaria frustraba los intereses de grandes
empresas, pues se encontraban desprotegidas ante estas situaciones y, por lo tanto, exigian una
solucion.

En este contexto, la dilucién marcaria como teoria encuentra sus origenes en el texto del
autor Frank Schechter, The Rational Basis of Trademark Protection (1927). Influenciado por los

tribunales alemanes de la época y el caso Odol, Schechter (1927) argument6é que el andlisis
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tradicional del riesgo de confusion era demasiado restrictivo y no respondia a la realidad comercial
de la época. Para el autor, el uso de marcas famosas en productos que no tienen relacion alguna
puede, en si mismo, perjudicar concretamente al titular de la marca famosa, incluso en ausencia
de los elementos de dafio por confusion. Segun su teoria, el uso de una marca famosa en productos
no competidores produce el deterioro y la dispersion de su valor distintivo en la mente del pablico
(p. 825).

Este menoscabo y erosion de la identidad de la marca, es lo que se conoce como dilucion,
y representa un riesgo autonomo, diferente al riesgo de confusion, precisamente porque en estos
escenarios los consumidores son conscientes de que las marcas tienen origenes empresariales
distintos. Al respecto, Beebe et al. (2019), han mencionado que,

El problema que hipotetiza la dilucion de marcas no es la confusion; en cambio, el

problema es una forma de obstruccion cognitiva, es decir, que estos consumidores deben

"pensar por un momento™” cada vez que ven una de las marcas para determinar a qué

empresa se refiere la marca. (p. 613).

La publicacién del texto de Schechter fue polémica debido a que diversos autores criticaron
la nueva teoria por ser extremadamente vaga y suponer una proteccion excesiva del derecho
marcario al alejarse de la doctrina del riesgo de confusion y el principio de especialidad marcaria.
Entre ellos, George Middelton (1952) expuso que la dilucién protege la marca como parte de la
propiedad del empresario en lugar de proteger el comercio y a los consumidores, lo cual contradice
los fines de la ley de proteccion de marcas (como se citd en Welkowitz, 1991, p. 535). Del mismo
modo, Milton Handler (1985) sefialé que el uso de la dilucion podria llevar a resultados indeseables
como la monopolizacién de ciertas palabras y una gran cantidad de casos que podrian llevarse ante
los tribunales al ser un término tan ambiguo (como se cito en Welkowitz, 1991, p. 536).

A pesar de las criticas y debates constantes, algunas cortes comenzaron a adoptar esta teoria
en sus decisiones. Por ejemplo, en 1932 en el caso Tiffany & Co. v. Tiffany Productions, una corte
de Nueva York protegié la marca de la empresa joyera con base en la dilucion a pesar de también
presentarse confusion. En 1947 el estado de Massachusetts fue el primero en incorporar en su
legislacién una ley anti-dilucién y posteriormente, varios estados mas hicieron lo mismo.

No fue sino hasta 1995 que, luego de numerosos debates sobre el tema, el Congreso de los
Estados Unidos expidié la ya mencionada Ley Federal de Dilucion de Marcas o Federal

Trademark Dilution Act (FTDA). Esta ley incorporé la dilucién en la norma que rige el sistema
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marcario de este pais, la Ley Lanham o Lanham Act, con el objetivo de proteger a las marcas
famosas contra la dilucién a nivel federal y no solo estatal como se venia haciendo.

Aunque la FTDA propuso una definicion de dilucion y posibles remedios para el titular de
la marca diluida, la norma no era lo suficientemente clara en cuanto al estdndar probatorio
necesario para que un juez declarara si habia o no dilucion. Por un lado, la Corte de Apelaciones
del Cuarto Circuito de Estados Unidos interpretd que la norma exigia que se probase que
efectivamente se habia causado un detrimento econdmico a la marca diluida al disminuir su poder
de ventas para conceder la reparacion; mientras que, la Corte de Apelaciones del Segundo y del
Sexto Circuito determinaron que solo era suficiente demostrar un riesgo de dilucidon sin evidencia
real de un dafio para conceder la proteccion de la marca famosa. La discusion tuvo su fin cuando
la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos se pronuncio en el caso Moseley v. Victoria's
Secret (2003) estableciendo de manera unanime que la FTDA exigia evidencia de dafio real para
que las reclamaciones de dilucion pudieran ser prosperas.

Esta decision impulsé al Congreso de los Estados Unidos a expedir en el 2006 la Ley de
Revision de la Dilucion Marcaria o Trademark Dilution Revision Act (TDRA) la cual modificd
por completo la FTDA buscando dar mayor claridad a la aplicacién de la dilucion y contrarrestar
los efectos del caso Moseley. Actualmente, la TDRA se encuentra vigente y con su expedicion se
introdujeron importantes cambios en la forma de entender y probar la dilucion, al modificar la
definicion estipulada en la FTDA y establecer el riesgo de dilucion como el estandar de la prueba
necesario para que se conceda la proteccion.

De acuerdo con la TDRA (2006), cualquier titular de una marca famosa y distintiva puede
solicitar una medida cautelar contra quien use una marca 0 nombre comercial que probablemente
cause dilucion por difuminacion o dilucion por empafiamiento de la marca famosa,
independientemente de la presencia o ausencia de confusion real o probable, de competencia, o de
dafio econémico real (p.2). Para efectos de la interpretacion de la norma, cobra especial
importancia el concepto de marca famosa, la cual se define como “aquella que es ampliamente
reconocida por el publico consumidor general de los Estados Unidos como una designacion de
origen de los productos o servicios del propietario de la marca” (p. 2). Ademas, establece cuatro
factores relevantes para determinar si una marca "posee el grado de reconocimiento necesario™ o

la “fama suficiente” para una reclamacion de dilucion:
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(i) la duracidn, alcance y cobertura geogréafica de la publicidad y promocién de la marca,
y si esta es publicitada o promocionada por el propietario o por terceros;

(ii) la cantidad, volumen y extension geografica de las ventas de bienes o servicios

ofrecidos bajo la marca;

(iii) el grado de reconocimiento real de la marca; y

(iv) si la marca estéa registrada a nivel federal (p. 2).

De igual forma, reconoce dos tipos de dilucion: por un lado, la dilucién por difuminacion
0 blurring, que se define como “la asociacion derivada de la similitud entre una marca o nombre
comercial y una marca famosa que menoscaba el caracter distintivo de la marca famosa”
(Trademark Dilution Revision Act, 2006, p.3); por otro lado, la dilucién por empafiamiento o
tarnishing, que se entiende como “la asociacion derivada de la similitud entre una marca o nombre
comercial y una marca famosa que perjudica la reputacién de la marca famosa” (Trademark
Dilution Revision Act, 2006, p.3).

Adicionalmente, proporciona criterios como la similitud entre las marcas, la distintividad
y el reconocimiento de la marca famosa, el uso exclusivo que haga su titular y la intencién o
asociacion real de la otra parte con dicha marca, para determinar si una marca puede llegar a causar
dilucidn por difuminacion a otra. Sin embargo, no ofrece ningun criterio para el caso de la dilucion
por empafiamiento.

A pesar de los errores que buscé corregir la TDRA y los pardmetros que establece para
determinar la probable existencia de dilucion, este sigue siendo un tema bastante discutido en la
normatividad marcaria de los Estados Unidos al ser, en palabras del Tribunal de Apelaciones de
los Estados Unidos para el Cuarto Circuito (1999), “un concepto esquivo y desafiante” (p. 1). A
través de los afios se han planteado muchas criticas y debates alrededor de su forma de aplicacion
y su verdadera utilidad para el régimen marcario.

Algunos autores, entre ellos, Welkowitz (1991), Franklyn (2004), McCarthy (2004) y
Farley (2006) han criticado que esta teoria se basa en un dafio hipotético e imposible de probar en
instancias judiciales. Incluso en los casos en los que se alleguen pruebas relacionadas con la
disminucién en ventas por parte de la marca famosa, no existe una forma certera de probar que
dicho dafio se ocasion6 por el uso de la marca por parte de un tercero y no por otros factores del
mercado, como la baja calidad de los productos, crisis econdémicas, cambios en el precio, entre

otros. No es posible probar el nexo de causalidad entre el hecho generador (dilucién) y el dafio.
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Asi pues, concluyen que esta imposibilidad evidencia que la proteccidon contra la dilucion es
excesiva, anticompetitiva y carente de una justificacion valida.

Los anteriores autores también han sefialado que lo que realmente se pretende proteger con
esta teoria no es la distintividad de la marca, sino evitar una especie de parasitismo marcario al
que se le ha denominado free riding. De acuerdo con estos planteamientos, el fin oculto de la
dilucion es evitar el aprovechamiento injusto por parte de terceros de la reputacién de una marca
famosa en el mercado, bajo la conviccion de que estas conductas deben ser desincentivadas, pues
no fomentan la innovacion ni el avance tecnolégico.

Para Franklyn (2004), la diferencia entre la finalidad declarada y el propésito subyacente
de la dilucion convierte este mecanismo en una herramienta doctrinal torpe, incoherente y vaga,
cuya aplicacion resulta compleja. El autor sugiere la creacién de una nueva "causa de accién”,
inspirada en el derecho de la Union Europea, llamada “ventaja injustificada”, que permitiria a los
jueces sancionar el parasitismo sin necesidad de recurrir a un andlisis complicado sobre el dafio
causado por la dilucion (p. 120).

Otro grupo de autores han cuestionado la dilucién por considerar que restringe la libertad
de expresion protegida por la Primera Enmienda, pues se limita el uso de expresiones comerciales
sin una justificacion frente a un riesgo o dafio real (2008). En linea con esto, Gold (2019) ha
mencionado que:

Las leyes de dilucién prohiben una gran cantidad de manifestaciones en una amplia

variedad de contextos comerciales, incluso cuando no existe riesgo de engafio o confusion

para el consumidor. Esto es especialmente significativo si se considera que el simple riesgo

de una demanda por dilucion puede ser suficiente para disuadir a las personas de llevar a

cabo usos legitimos de diferentes expresiones. (p. 538)

Estos autores sostienen que la dilucién podria ser considerada inconstitucional bajo el
precedente de Matal v. Tam (2017), el cual declar6 inconstitucional una disposicion relativa a la
prohibicién de registrar marcas que implicaran un menosprecio hacia otras, al considerarla
contraria a la libertad de expresion. Por ello, sugieren que es necesario analizar esta teoria bajo un
nuevo lente constitucional con el fin de equilibrar los derechos de los titulares de las marcas y el
derecho a la libertad de expresion.

Pese a las anteriores posturas, autores como Fhima (2010), Strasser (2011), Bedi &

Reibstein (2020) y Bortolin (2024) y organizaciones como la Asociacion Americana del Derecho
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de la Propiedad Intelectual (AIPLA), defienden la teoria de la dilucién y consideran que es
necesaria para proteger a las marcas “famosas” en los Estados Unidos, pues antes de esta norma,
no gozaban de una proteccién especial. A diferencia de la teoria de la confusion, la teoria de la
dilucion permite salvaguardar la funcién comunicativa de las marcas, protegiendo su identidad y
el mensaje que buscan transmitir. Este aspecto esta estrechamente vinculado a la reputacion y al
valor de la marca, los cuales construyen los empresarios a través de su esfuerzo y dedicacion.
Ademas, esta teoria “no solo beneficia a los titulares de marcas, sino también a los consumidores,
quienes dependen de la distintividad de las marcas para tomar decisiones en el mercado” (Fhima,
2010, p. 46).

En la actualidad, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) a través
de la Junta de Juicios y Recursos en Materia de Marcas (TTAB) y las Cortes exigen que deben

probarse los siguientes parametros para conceder el amparo contra la dilucién por difuminacion:

(1) El demandante es propietario de una marca famosa que es distintiva; (2) El demandado
estad utilizando una marca en el comercio que supuestamente diluye la marca famosa del
demandante; (3) El uso de la marca por parte del demandado comenzé después de que la
marca del demandante se hiciera famosa; y (4) El uso de la marca por parte del demandado

probablemente causara dilucion por difuminacion. (TTAB, 2018, p. 12)

Asi pues, una vez probados los requisitos anteriores, los Organos decisorios deben
determinar si, ademas, la similitud entre las marcas confrontadas genera una asociacion que,
ademas, pueda llegar a perjudicar o a dafar la distintividad de la marca famosa. Es decir, no basta
solo la mera asociacién mental entre dos marcas para determinar que hay dilucién, sino que
también debe demostrarse que esa asociacion puede potencialmente llegar a causarle dafio a la
marca famosa. Ahora, frente a los parametros que deben probarse para declarar la dilucién por
empafiamiento, hay un vacio normativo, pues tanto el TDRA, los jueces y la TTAB no han
proporcionado indicaciones ni criterios claros y homogéneos en este sentido.

La teoria de la dilucion marcaria continda siendo un tema central en el derecho marcario
estadounidense, a pesar de las criticas y controversias que suscita, especialmente por la ausencia
de la necesidad de probar un dafio real por parte del titular de la marca famosa. Este mecanismo
ha demostrado ser una herramienta fundamental para que este tipo de marcas refuercen su posicion
en el mercado y protejan su prestigio frente a posibles usos que puedan menoscabar su integridad.

Un ejemplo reciente que confirma su vigencia es el caso resuelto en 2023 por la Corte Suprema de
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Justicia de Estados Unidos, en el que se otorgd proteccion a la marca de whisky Jack Daniel’s
frente a la dilucion al considerar que el uso de la marca Bad Spaniel’s para identificar juguetes

para perros afectaba la reputacién y la fuerza distintiva de la marca original.

Aplicacion de la Dilucion Marcaria por Parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es el érgano jurisdiccional de la
Comunidad Andina y se encarga de interpretar y asegurar una aplicacién uniforme del derecho
comunitario. Dentro de sus funciones tiene asignada la emisién de interpretaciones prejudiciales
que son incidentes procesales en los que un juez o tribunal nacional, competente para conocer y
resolver una controversia en la que se deba aplicar o se controvierta la aplicacion de alguna norma
del ordenamiento juridico andino, solicita a este Tribunal una aclaracion sobre la interpretacion de
dicha norma. EI TICA proporciona una interpretacion general de las normas andinas que sean
pertinentes para el caso o sobre las que haya discrepancias entre las partes. Sin embargo, el juez
nacional conserva su capacidad para resolver el caso concreto, pero debe incorporar la
interpretacion prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en los fundamentos de
su decision (Tangarife Torres, 2020, p. 604).

Anteriormente, esta consulta al Tribunal era un requisito obligatorio para los jueces
nacionales cuando no fuese posible interponer recurso alguno contra la sentencia emitida, pero a
partir del reconocimiento de la doctrina del acto aclarado en 2023, cuando haya una interpretacion
previa sobre la materia objeto de discusion aplicable al caso, no es necesario acudir a la
interpretacion prejudicial, sino que se debe recurrir a los pronunciamientos ya emitidos.

Asi pues, el indice de criterios interpretativos que constituyen acto aclarado del Tribunal
de Justicia recopila las interpretaciones prejudiciales que ha emitido este érgano de manera
reiterada sobre un tema especifico, permitiendo tener claridad sobre su correcta aplicacion.

En cuanto a la dilucién marcaria, el Tribunal ha establecido, en la interpretacion prejudicial
del Proceso 153-1P-2022 (2023), la cual constituye acto aclarado, lo siguiente:

Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la existencia de

alguno de los cuatro riesgos mencionados de conformidad con lo siguiente: (...)

En relacion con el riesgo de dilucion: el riesgo de dilucion es la posibilidad de que

el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la alta capacidad
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distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de

aquellos productos o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar

riesgo de confusién o de asociacién. (p.11)

De acuerdo con esta interpretacion, para el Tribunal el riesgo de dilucion se aplica solo en
caso de que los productos o servicios estén relacionados o cumplan con los criterios de conexidad
y, ademas, requiere que se configure un riesgo de confusion o de asociacion entre las marcas. Es
decir, el Tribunal se aparta de las teorias que consideran que el riesgo de dilucion es un riesgo
independiente que puede aplicarse para productos o servicios disimiles. Esto es problematico, pues
la particularidad de la dilucion radica precisamente en proteger a las marcas notorias mas alla del
principio de especialidad. En este sentido, varios autores han reconocido que el escenario de
productos o servicios disimiles es en el que puede presentarse mas facilmente un perjuicio al
caracter distintivo de una marca.

Por lo tanto, no se comparte esta lectura del literal h) del articulo 136 de la Decision 486,
pues de este apartado no se desprende que el riesgo de dilucion se aplica solo a los casos de
productos o servicios relacionados o conexos, sino que la norma establece expresamente que puede
configurarse el riesgo “cualesquiera sean los productos o servicios a los que se aplique el signo”
(p. 33). Tampoco es posible interpretar de la norma que el riesgo de dilucion dependa
necesariamente de la concurrencia de un riesgo de confusion o de asociacion adicional. El articulo
objeto de andlisis es claro al sefialar la existencia de cuatro riesgos: riesgo de confusion o de
asociacion, de aprovechamiento injusto del prestigio del signo o dilucion de su fuerza distintiva o
de su valor comercial o publicitario. La dilucion puede producirse de manera independiente, sin
necesidad de que exista un riesgo de confusion o asociacion. Esto se debe a que la disyuncion "o"
que separa cada uno de los riesgos debe entenderse como excluyente.

A pesar de lo mencionado en el Proceso 153-1P-2022, interpretaciones prejudiciales
anteriores del Tribunal (aunque se precisa, no constituyen acto aclarado) han abordado una
apreciacion diferente. En la interpretacion prejudicial del Proceso IP-145-2006 (2006) el Tribunal
sefiala que la proteccion de las marcas notoriamente conocidas frente al riesgo de dilucion es
procedente como causal de irregistrabilidad, en tanto que dicha figura busca salvaguardar su alta
capacidad distintiva en el mercado. Ademas, advierte que permitir el registro de marcas que puedan
generar dilucién seria incompatible con los principios del derecho marcario y con el objetivo de

proteccion consagrado en el régimen comunitario andino (p. 30).
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De manera similar, en la interpretacién prejudicial del Proceso 6-1P-2009 (2009) menciona
lo siguiente:

Ladilucion es el debilitamiento de la fuerza distintiva de una marca, de su valor publicitario

Yy, por tanto, de su valor comercial.

El riesgo de dilucion busca salvaguardar a los signos notoriamente conocidos de
cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de la
capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque
se use para productos que no tengan ningln grado de conexidad con los que ampara el
signo notoriamente conocido. (p. 13)

Las anteriores interpretaciones prejudiciales dan cuenta de un andlisis del riesgo de
dilucion mas alineado y coherente, no solo con la redaccion del literal h) del articulo 136 de la
Decision 486, sino también como ha sido concebido historicamente en las diferentes legislaciones.

En linea con lo anterior, en la interpretacion prejudicial del Proceso 312-1P-2015 (2016) el
TJCA aborda el riesgo de dilucién de manera mas profunda. Por una parte, establece que el
fundamento de la proteccion de una marca frente a la dilucién radica en que la progresiva pérdida
del valor publicitario y fuerza distintiva de la marca representa una afectacion al derecho de
propiedad sobre la marca, que merece una proteccion similar a la otorgada frente a otras
infracciones marcarias basadas en la confusion o el engafio (p. 12).

Posteriormente, menciona que la dilucion puede presentarse bajo dos modalidades, por
empafamiento o por degradacion. De acuerdo con el TICA (2016)

La dilucion por empafiamiento emerge de la “difuminacion” o peérdida del caracter

distintivo de la marca. Esta modalidad tiene lugar cuando el caracter unico y distintivo de

una marca notoria se debilita mediante la asociacion producto de la similitud entre un signo

y una marca notoria que finalmente afecta su distintividad. Su procedencia no requiere

confusion en cuanto al origen, auspicio, afiliacion o conexion de los productos amparados

por las marcas en conflicto, ni que los mismos compitan entre si, siendo suficiente que el
uso del signo imitador materialice un aprovechamiento indebido de la reputacion de la
marca notoria, 0 que cause un perjuicio a la fuerza distintiva o a la reputacién de esta.

La dilucién por degradacion, en cambio, tiene lugar cuando la distintividad y el
atractivo comercial de una marca notoria capaz se ven perjudicados cuando se la asocia a

productos de inferior calidad o de caracter inmoral, o cuando la marca es expuesta en un



36

contexto inapropiado, capaz de evocar pensamientos negativos en relacién con la marca

notoria. (p. 13)

En el mencionado proceso, el Tribunal sefiala que, en ambos tipos de dilucion, no es
requisito demostrar la existencia de un riesgo de confusion, ya que el objetivo de esta figura es
proteger un activo frente a su deterioro progresivo y no contra un dafio inmediato como ocurre con
la confusion. Por consiguiente, no es indispensable que los productos o servicios identificados por
la marca posterior pertenezcan a la misma clase de la Clasificacion Internacional de Niza ni a
clases conexas, pues la dilucion puede ocurrir incluso en el caso de no competidores (p. 15).

En cuanto a la prueba de la dilucion, el Tribunal menciona el caso Wolf resuelto por el
Tribunal de Justicia de la Unién Europea en el cual, se establece que el titular de la marca anterior
debe probar que el uso de la marca posterior genera un perjuicio al caracter distintivo de la primera,
pero que no es necesario que la infraccion se materialice, sino que basta con la existencia de
elementos que permitan determinar la posibilidad de que el perjuicio ocurra (p. 16). A pesar de
mencionar el requisito de la prueba de la dilucion, en el pronunciamiento final que hace sobre el
caso, el Tribunal no deja claro si este es el estandar probatorio que debe aplicarse siempre en el
sistema comunitario andino o si es solo una referencia a tener en cuenta.

Asi pues, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha emitido algunos
pronunciamientos sobre el riesgo de dilucion marcaria a lo largo de los afios; sin embargo, estos
no han sido consistentes ni uniformes, lo que ha permitido que el tratamiento y aplicacién del
riesgo sea confuso y lleno de lagunas. Inclusive, el Proceso 153-1P-2022, que ha sido reconocido
como acto aclarado para la interpretacion del literal h) del articulo 136 de la Decision 486, resulta
especialmente problematico. De acuerdo con este, se supedita el riesgo de dilucion la concurrencia
de un riesgo de confusion o asociacion, lo que contradice la naturaleza autbnoma de la dilucion.
Este enfoque llevaria a que se deje a las marcas notorias desprotegidas en los casos en los que un
tercero no competidor cause un debilitamiento al carécter distintivo de la marca en ausencia del
riesgo de confusion.

Asimismo, la ausencia de requisitos claros en cuanto al estandar probatorio para acreditar
la existencia de un riesgo de dilucion genera inseguridad juridica y dificulta la aplicacion de estas
normas, sobre todo porque si el drgano encargado de interpretar la norma lo hace de una manera
imprecisa, los demas operadores juridicos haran lo mismo. Por lo tanto, seria crucial que el TICA

emita una nueva interpretacion prejudicial que constituya acto aclarado, con una definicion del
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riesgo de dilucidn que se ajuste al tratamiento internacional de esta figura, asi como el estandar
probatorio requerido para que un demandante prospere al invocar esta causal para oponerse al

registro de marca de un tercero.

Aplicacion de la Dilucion Marcaria por parte de la Superintendencia de Industria y
Comercio (SIC)

La SIC es la autoridad competente en Colombia para decidir sobre las solicitudes
relacionadas con el registro, la proteccion y defensa de los signos distintivos, teniendo dentro de
sus facultades la posibilidad de declarar la notoriedad de una marca. Es importante recordar que,
como se menciono, en el sistema marcario de la Comunidad Andina no se establecié un tramite
propiamente dicho para la declaracion de notoriedad. Por ello, los interesados en este
reconocimiento deben acudir a otras acciones marcarias, como la oposicién, fundamentando su
solicitud en la ocurrencia de alguno o algunos de los cuatro riesgos mencionados en el literal h)
del articulo 136 de la Decision 486. Para el presente articulo solo serdn objeto de estudio aquellas
solicitudes de notoriedad presentadas a través de una oposiciéon al registro de marca de un tercero,
debido a que es la forma mas usual de solicitar la notoriedad.

Cuando se presenta un escrito de oposicion frente a la solicitud de registro de marca de un
tercero, la SIC debe pronunciarse, mediante la Resolucion que concede o niega el registro de la
marca, acerca de si dicha oposicion es fundada o infundada. En este contexto, si la oposicion
incluye una solicitud de declaracion o extension de notoriedad, la SIC también debera resolver la
procedencia de dicho reconocimiento o extension en la misma resolucion.

Con base en lo anterior, para analizar el tratamiento que le da la SIC al riesgo de dilucion
marcaria en Colombia en relacion con la proteccion de las marcas de la industria de la moda, se
tomd6 una muestra de cincuenta y tres (53) resoluciones, tanto de primera como de segunda
instancia. Estas resoluciones evallan, entre otras cosas, el cumplimiento de los requisitos del literal
h) del articulo 136 de la Decision 486, que incluyen la identificacién del riesgo de diluciéon como
criterio para otorgar proteccion a una marca notoria. Las Resoluciones escogidas fueron emitidas
por la SIC en los ultimos cinco (5) afios, pues este periodo permiti6 identificar tanto posturas
tradicionales de la SIC en cuanto a la concepcion y configuracion del riesgo de dilucién, como

nuevas tendencias en cuanto a la carga probatoria para la declaracion del riesgo de dilucion.
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En la tabla 1 se presentan las marcas que fueron declaradas como notorias en la clase 25
de la Clasificacion Internacional de Niza en el periodo comprendido entre el primero de enero del
dos mil diecinueve (01/01/2019) y el dieciséis de mayo de dos mil veinticuatro (16/05/2024), asi
como las resoluciones expedidas por la SIC en las que se pronuncia sobre la notoriedad de estas

marcas Y la existencia o no del riesgo de dilucion.

Tabla 1
Decisiones de Declaratoria de Notoriedad en Colombia en la Clase 25 de la Clasificacién
Internacional de Niza desde el 01/01/2019 al 16/05/2024:

Marca Resolucién que declara la notoriedad
Resolucion 48360 de 2019
Resolucion 45630 de 2020

Adidas Resolucion 78360 de 2021
Resolucion 41411 de 2021
Resolucion 11344 de 2022
Resolucion 30114 de 2021

Americanino
Resolucion 43823 de 2021
Anne Chery Resolucién 13153 de 2024
Arturo Calle Resolucion 45197 de 2020
Resolucién 77672 de 2021
Bershka )
Resolucion 34309 de 2023
B Bosi Resolucién 24637 de 2020
Brahma Resolucion 46368 de 2020
Resolucién 12853 de 2023
Resolucion 14819 de 2020
Chanel )
Resolucién 37938 de 2021
Resolucién 8842 de 2024
Resolucién 42429 de 2020
Converse

Resoluciéon 10979 de 2022
Diesel Resolucién 53204 de 2020
Gef Resolucién 4611 de 2022
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H&M

Hugo Boss
Lili Pink

Louis Vuitton

MH Mario Hernandez

Nautica (figurativa)

Nike

Puma

Punto Blanco
Reebok
Samsara

Spring Step
Studio F

Totto

Touché

Via Spring

Zara

Resolucion 72939 de 2021
Resolucion 73767 de 2021
Resolucion 72064 de 2020
Resolucion 36659 de 2021
Resolucién 69067 de 2022
Resolucion 52869 de 2022
Resolucion 2171 de 2019
Resolucion 1728 de 2020
Resolucion 77799 de 2021
Resolucion 90725 de 2022
Resolucion 50690 de 2020
Resolucion 48235 de 2020
Resolucion 2022 de 2023
Resolucion 43286 de 2020
Resolucion 748 de 2024
Resolucion 9084 de 2023
Resolucion 40834 de 2021
Resolucion 28801 de 2019
Resolucion 475 de 2019
Resolucion 30248 de 2019
Resolucion 42080 de 2021
Resolucion 43726 de 2021
Resolucion 47330 de 2022
Resolucion 70641 de 2022
Resolucion 13706 de 2023
Resolucion 46364 de 2019
Resolucion 36650 de 2023
Resolucion 40834 de 2021
Resolucion 34810 de 2019
Resolucion 33574 de 2020
Resolucion 11046 de 2021
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Resolucion 22328 de 2021
Resoluciéon 48806 de 2022

A partir de este grupo de resoluciones se analizara, en primer lugar, los requisitos que, de
acuerdo con la SIC, requiere el literal h) del articulo 136 de la Decision 486 para la proteccién de
una marca notoria. Asimismo, se interpretara si el tratamiento que se hace de la dilucion en las
resoluciones es homogéneo o si, por el contrario, carece de criterios claros y coherentes. Para lo
anterior se dividiran aquellas resoluciones que mencionan la existencia de un riesgo de dilucion

de aquellas que consideran que no se presenta en el caso particular.

Requisitos del Literal h) del Articulo 136 de la Decision 486 parala SIC

De acuerdo con la muestra objeto de estudio, la SIC considera que, para negar una marca
con fundamento en el articulo aludido, se deben cumplir varios requisitos, entre ellos: (i) que exista
un signo notoriamente conocido, (ii) que el signo solicitado se presente como una reproduccion,
imitacion, traduccién, transliteracion o transcripcion, total o parcial de un signo notoriamente
conocido, cualesquiera sean los productos o servicios identificados por los signos y (iii) que el uso
del signo solicitado sea susceptible de generar un riesgo de confusién, asociacion,
aprovechamiento injusto de la reputacién o dilucion.

Del andlisis de las resoluciones estudiadas se desprende que, en todas ellas, la SIC incluye
un texto estandar, fijo y que sirve como sustento para la decision. Este enfoque implica que las
mismas consideraciones juridicas son reproducidas en todas las resoluciones analizadas. A partir
de esta anotacion, se mencionaran brevemente cuéles son estas consideraciones respecto de cada

uno de los requisitos anteriores.

Existencia de un signo notorio

Respecto al primer requisito, la SIC incluye la definicion de signo notorio, asi como
referencias al sector pertinente, los criterios para determinar la notoriedad y las pruebas necesarias
para su reconocimiento. Para ello, fundamenta su analisis en los articulos 224 a 228 de la Decision
486, los cuales ya fueron examinados en detalle en el capitulo sobre la marca notoria en la

Comunidad Andina. Por este motivo, no se profundizara mas sobre este supuesto.
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Reproduccion, Imitacion, Traduccién, Transliteracion o Transcripcién

De acuerdo con la SIC (2024b), a los signos notoriamente conocidos se les protege contra
los actos de reproduccion, imitacion, traduccion, transliteracion o transcripcion, ya sea total o
parcial, que terceros puedan intentar realizar en relacion con ellos. En cuanto a la comparacion de
los signos, cuando uno de ellos es notorio, este debe efectuarse conforme a los criterios
establecidos de manera consistente por la doctrina y la jurisprudencia. Es fundamental evaluar la
naturaleza de los signos en conflicto para determinar el enfoque comparativo adecuado al caso
concreto. Ademas, deben considerarse factores como la condicion de notoriedad del signo
opositor, el grado de reconocimiento acreditado y su capacidad distintiva intrinseca. Estos
elementos influyen directamente en la comparacion, ya que, al tratarse de signos notoriamente
conocidos, el analisis debe ser mas riguroso en atencion a su caracter especial y la proteccién que

les confiere esta calidad (p. 10).

Riesgo de confusion o de asociacion

Posteriormente, la SIC (2024b) hace una corta alusion a ambos riesgos. El riesgo de
confusion lo define como “la posibilidad de que el consumidor adquiera un producto o servicio
pensando que esta adquiriendo otro (confusion directa), o que adquiera un producto o servicio
pensando que éste tiene un origen empresarial distinto al que realmente vincula (confusion
indirecta)” (p. 13). Mientras que, el riesgo de asociacion se entiende como aquel que “se presenta
cuando a pesar de no existir confusion se vincula econémica o juridicamente a uno y otro oferente

de los productos o servicios identificados por las marcas respectivas” (p. 13).

Aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio

La SIC explica que este supuesto ocurre cuando un competidor utiliza de manera parasitaria
la imagen positiva de una marca notoria incluso en productos o servicios no relacionados con los
protegidos por el signo notoriamente conocido. Este uso indebido, vinculado a la funcién
publicitaria de la marca, busca exclusivamente beneficiarse de la reputacion de la marca notoria
sin implicar necesariamente un debilitamiento de su capacidad distintiva, lo que lo diferencia del

riesgo de dilucién.

Dilucién de la fuerza distintiva del signo notorio
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Es llamativo que esta es una de las secciones del texto estandar que usa la SIC en las que
profundiza con mayor detalle. De esta manera, la Entidad comienza por citar al TICA en la
definicion de dilucién, enfatizando que este fendmeno, segun su interpretacion, se presenta
exclusivamente respecto de signos que poseen un caracter intrinsecamente distintivo.
Posteriormente, cita jurisprudencia de Estados Unidos, mencionando que esta reconoce dos
variantes de la dilucion: la dilucion por empafiamiento y la diluciéon por degradacion y da un
ejemplo de ambos tipos de dilucion. Finalmente, introduce el pronunciamiento del Abogado
General del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, quien aborda también estas dos
variantes y enfatiza su relevancia en el contexto del derecho comunitario.

A pesar de lo anterior, es importante sefialar que, de acuerdo con la muestra estudiada, en
dos resoluciones la SIC us6 un texto alternativo al aqui mencionado. Sin embargo, el contenido de
ambas refleja esencialmente la misma interpretacién del concepto de dilucidn, por lo que no resulta
necesario un andlisis detallado de estas variaciones.

Un aspecto destacable del enfoque de la SIC es su fundamento normativo, que recurre a
jurisprudencia tanto de los Estados Unidos como de la Unién Europea. Esto evidencia que estos
sistemas juridicos son utilizados como referentes por la SIC para estructurar y sustentar sus analisis

sobre el riesgo de dilucion.

Aprovechamiento del valor comercial o publicitario del signo notorio

A pesar de que la SIC presenta este requisito de forma independiente del riesgo de dilucion,
del literal h) del articulo 136 no se desprende esta conclusion, pues este dice que no se podra
registrar como marca un signo susceptible de causar la dilucion de la fuerza distintiva o del valor
comercial o publicitario de una marca notoria. Por lo tanto, no resulta claro el analisis de la SIC al
considerarlo un supuesto separado de la dilucion, especialmente cuando el texto solo menciona
que:

Se presenta un aprovechamiento del valor comercial o publicitario de la marca notoria,

cuando un tercero a fin de ahorrar los gastos de posicionamiento de su propia marca utiliza

un signo semejante o idéntico, en relacion con productos y/o servicios distintos a los que

vienen siendo protegidos por la marca notoria, buscando que se transfiera a sus productos

y/o servicios la imagen y el mensaje positivo de la misma. (Superintendencia de Industria

y Comercio, 2024b)
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De este texto no es posible identificar ninguna diferencia con el concepto de dilucién, por
lo cual, la SIC deberia dejar de incluirlo en su texto estdndar como un supuesto independiente que
puede configurarse para la aplicacién del literal h) del articulo 136 de la Decision 486. De esta
manera, se lograria una mayor claridad para los examinadores al momento de analizar la dilucion,
facilitando una interpretacion mas coherente, simplificada y que se enmarque en un solo
fundamento normativo.

Una vez expuestos y analizados los fundamentos de derecho utilizados por la SIC en sus
decisiones, se procedera a examinar la aplicacion del riesgo de dilucién en la parte motiva de las
resoluciones, detallando los argumentos presentados por la SIC. Para ello, se realizard una
distincion entre aquellas resoluciones en las que se identifica un riesgo de dilucion y aquellas en

las que no se reconoce tal riesgo.

Resoluciones que Identifican la Existencia de un Riesgo de Dilucién

En veinticinco (25) resoluciones analizadas?, la SIC reconoce la afectacion al caracter
distintivo de la marca, declarando la existencia de un riesgo de dilucion. No obstante, las razones
que expone la Entidad para justificar estas conclusiones resultan insuficientes y poco convincentes.
En particular, no hay una trazabilidad de los elementos especificos que llevaron a la SIC a
determinar que habia un riesgo de dilucion, ni se observa un analisis detallado de los argumentos
0 pruebas aportadas por el opositor para sustentar esta decision.

Por ejemplo, en veintitrés (23)? de las veinticinco (25) resoluciones la SIC (2021) incluye
el siguiente texto, ya sea de manera literal o con unas cuantas variaciones no significativas en su
redaccion:

Una vez realizado el estudio, se encuentra que el signo solicitado conlleva a la pérdida de

la fuerza distintiva o el valor publicitario de la marca notoria anteriormente mencionada,

en la medida en que ambas marcas se pueden asociar a un origen empresarial comuan,

debido a la extrema semejanza que presentan. La marca solicitada atenta contra la

! Resoluciones: 783 de 2021, 41411 de 2021, 11344 de 2022, 30114 de 2021, 43823 de 2021, 45197 de 2020, 77672
de 2021, 46368 de 2020, 24637 de 2020, 37938 de 2021, 10979 de 2022, 42429 de 2020, 4611 de 2022, 73767 de
2021, 72064 de 2020, 77799 de 2021, 90725 de 2022, 9084 de 2023, 475 de 2019, 30248 de 2019, 42080 de 2021,
47330 de 2022, 70641 de 2022, 22328 de 2021, 48806 de 2022.

2 Resoluciones: 30248 de 2019, 475 de 2019, 45197 de 2020, 46368 de 2020, 24637 de 2020, 42429 de 2020, 72064
de 2020, 783 de 2021, 41411 de 2021, 30114 de 2021, 43823 de 2021, 73767 de 2021, 77672 de 2021, 77799 de
2021, 42080 de 2021, 11344 de 2022, 4611 de 2022, 47330 de 2022, 70641 de 2022, 48806 de 2022, 90725 de 2022
y 9084 de 2023.
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integridad de la marca notoria en la medida en que la fuerza distintiva de esta Gltima se ve

afectada por el uso de la primera, ya que, en lugar de ser una sola marca con ciertas

caracteristicas notoriamente conocidas, va a haber dos marcas con origenes totalmente
diferentes, con las mismas caracteristicas, por lo que es evidente que la distintividad de la

marca notoria se va a ver afectada. (p. 24)

De este texto se desprenden dos problematicas fundamentales. Por un lado, la SIC justifica
la existencia de la dilucion recurriendo al riesgo de confusion indirecta, pues la asociacion de dos
signos a un origen empresarial comdn es la definicion literal de este riesgo, lo que refleja falta de
claridad en este aspecto. La SIC esta confundiendo los dos riesgos al aplicar los presupuestos del
riesgo de confusién (es decir, la asociacion entre marcas a un origen comun) para decidir que hay
dilucion.

En este sentido, la SIC no esta evaluando correctamente los presupuestos para determinar
la existencia de un riesgo de dilucion, solamente estd aplicando un razonamiento basado en el
riesgo de confusion.

Por otro lado, parece ser que, para la SIC, la dilucién se concreta de manera automatica
solo con la existencia de una nueva marca en el mercado con las mismas caracteristicas de una
marca notoria anterior, sin necesidad de demostrar un perjuicio o un potencial perjuicio a esta
ultima. Segun este enfoque, la afectacién a la marca notoria causada por la dilucion consiste en la
coexistencia de marcas con caracteristicas similares.

Esta interpretacion no solo es errdnea, sino también peligrosa porque podria llevar al
absurdo de declarar la dilucion en cualquier caso de similitud con una marca notoria, incluso
cuando realmente no hay un perjuicio para esta.

Adicionalmente, de este analisis se obtiene que, en los casos estudiados, la SIC no exigio
al opositor ningun tipo de prueba para conceder la proteccion del literal h) del articulo 136 frente
al riesgo de dilucion, pues las resoluciones analizadas no hacen alusion a ninguna prueba que
justifique el perjuicio al caracter distintivo de la marca notoria.

La SIC debia explicar de forma detallada las razones por las cuales el signo solicitado
afecta la fuerza distintiva o el valor publicitario de la marca notoria, incluyendo una valoracion de
las pruebas. No obstante, en las resoluciones analizadas no se encontr¢ dicha explicacion.

A pesar de que el anterior razonamiento ha sido el més utilizado por la SIC para proteger

a las marcas de la clase 25 de la Clasificacion Internacional de Niza contra el riesgo de dilucién
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en los ultimos cinco (5) afios, dos de las resoluciones incluyen analisis complementarios que
merecen atencion. En la Resolucion 37938 de 2021 la SIC desarrolla elementos adicionales que le
permiten concluir que hay un riesgo de dilucion. Estos son: carencia de elementos que generen un
impacto particular y diferenciador en la marca del tercero y disminucion del caracter distintivo por
asociacion a productos con una connotacion socialmente negativa, como el alcohol.

Por su parte, en la Resolucion 30248 de 2019, si bien la SIC no hace uso de la palabra
dilucion, fundamenta la negacion de la marca del tercero en el hecho de que permitir el registro de
un signo casi idéntico, tras los afios de esfuerzo y las millonarias inversiones realizadas para
posicionar y consolidar la notoriedad de la marca ZARA, podria vulnerar su caracter distintivo.

En las dos resoluciones anteriores, aunque se incluye un andlisis algo diferente al
generalmente usado, le son aplicables las mismas criticas en cuanto a la laxitud de los requisitos y

carga probatoria para declarar la existencia de un riesgo de dilucion y proteger a la marca notoria.

Resoluciones que Niegan la Existencia de un Riesgo de Dilucion.

En veintiocho (28)° de las cincuenta y tres (53) resoluciones no se presenta el riesgo de
dilucion. Aqui es importante separar aquellas resoluciones en las que explicitamente la SIC
determina que no se configura este riesgo, de aquellas en las que guarda silencio después de hacer
el anlisis correspondiente.

En primer lugar, en las resoluciones en las que la SIC no se pronuncia frente al riesgo de
dilucién, en dos (2)* de ellas esto se debe a que la decision se toma usando una causal de
irregistrabilidad absoluta de la Decision 486, por lo que no se hace necesario analizar otras causales
de irregistrabilidad relativa. En nueve (9)° de las resoluciones, aunque la SIC analiza el literal h)
del articulo 136, no aborda el riesgo de dilucién porque se verifica la existencia de otro de los
riesgos previstos en la norma. Dado que el articulo solo exige la configuracion de uno de los riesgos

para otorgar la proteccion, no se hace necesario estudiar los demas.

3 Resoluciones: 2171 de 2019, 28801 de 2019, 34810 de 2019, 46364 de 2019, 48360 de 2019, 1728 de 2020, 14819
de 2020, 33574 de 2020, 43286 de 2020, 45630 de 2020, 50690 de 2020, 53204 de 2020, 72939 de 2021, 36659 de
2021, 40834 de 2021, 43726 de 2021, 11046 de 2021, 52869 de 2022, 69067 de 2022, 12853 de 2023, 2022 de
2023, 34309 de 2023, 36650 de 2023, 748 de 2024, 8842 de 2024 y 13153 de 2024.

“ Resoluciones 48360 de 2019 y 45630 de 2020.

5 Resoluciones: 2171 de 2019, 46364 de 2019, 14819 de 2020, 1728 de 2020, 43286 de 2020, 72939 de 2021, 36659
de 2021 y 52869 de 2022,
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En segundo lugar, en cinco (5)° resoluciones la SIC omite analizar tanto el riesgo de
dilucion como el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca. En estos casos, se limita a
evaluar el riesgo de confusion y asociacion, y al concluir que no se configuran, da por terminado
el analisis. Lo anterior es problematico, pues en estos escenarios no se otorgo la proteccion
adicional de la cual gozan las marcas notorias. La omision del anélisis de los demas riesgos
contemplados en la norma, a pesar de mencionarlos en la parte de fundamentos de derecho,
evidencia una revision superficial e incompleta que compromete la correcta aplicacion del sistema
marcario. Esta omision también podria interpretarse como una suposicion de que la SIC considera
que el riesgo de dilucion solo debe analizarse en presencia del riesgo de confusién, acogiendo la
interpretacion que le ha dado a la norma el TICA. Aun asi, esta asuncién carece de respaldo, ya
que la SIC no da ninguna explicacion de por qué no analiza los demas riesgos.

En tercer lugar, en las resoluciones en las que la SIC expresamente determina que no hay
dilucion, se observa que en seis (6)’ de ellas, la SIC decide que el signo solicitado no conlleva la
pérdida de la fuerza distintiva en la medida en que las marcas no se pueden asociar a un origen
empresarial comdn. Es decir, nuevamente la SIC parece supeditar la existencia del riesgo de
dilucidn al riesgo de confusion, lo cual, si bien asi lo ha dado a entender el TICA, no es una
interpretacion completamente coherente con el texto de la norma, tal como se indicé anteriormente.

Adicionalmente, hay cinco (5)® resoluciones que suponen un cambio significativo en la
forma en que la SIC aplica el riesgo de dilucion, pues contrastan con aquellas resoluciones
mencionadas en las que la SIC reconoce su existencia. En estos casos, la SIC concluye que no hay
dilucion porque no se allegaron pruebas suficientes para sustentar tal afirmacion. Expresamente
menciona lo siguiente:

En lo que respecta a la pérdida de la fuerza distintiva y del valor comercial del signo, esta

Direccion quiere ser enfatica en establecer que el cumplimiento de la situacién factica que

rodea la aplicacion del citado riesgo debe ser debidamente acreditada por parte del titular

de la marca opositora, en tanto que en el acapite probatorio no se evidencia prueba alguna

que demuestre fehacientemente que el signo pretendido a registro puede causar la pérdida

6 Resoluciones: 34810 de 2019, 33574 de 2020, 11046 de 2021, 2022 de 2023 y 12853 de 2023.
7 Resoluciones 28801 de 2019, 50690 de 2020, 40834 de 2021, 43726 de 2021, 34309 de 2023 y 366650 de 2023.
8 Resoluciones 53204 de 2020, 69067 de 2022, 748 de 2024, 8842 de 2024, 13153 de 2024.
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del valor comercial de la marca notoria o de su fuerza distintiva. (Superintendencia de

Industria y Comercio, 2024c, p.49)

Vale la pena mencionar que esta linea argumentativa fue encontrada, en su mayoria, en
resoluciones recientes, es decir, emitidas en 2023 y 2024, lo que sugiere una nueva exigencia por
parte de la SIC para la configuracion del riesgo de dilucién. Este cambio implica que ya no basta
con afirmar su existencia, sino que se requiere la presentacion de pruebas especificas que lo
respalden.

Frente a la prueba necesaria para acreditar el perjuicio, la SIC no se pronuncia sobre el tipo
de prueba idonea. Sin embargo, es posible inferir que el medio probatorio no tiene que acreditar el
dafio efectivo al carécter distintivo de la marca, sino solo demostrar que con el registro de la marca
del tercero se puede llegar a generar el perjuicio.

En este punto, es importante mencionar un caso especial que se destaca del total de
resoluciones analizadas y es la Resolucion 13706 de 2023. En esta resolucién la SIC desarrolla los
siguientes elementos que, a su criterio, son requisitos para determinar la ocurrencia del riesgo de
dilucion:

1. Entre la marca notoria y la solicitada debe existir identidad o semejanza, ya sea en
elementos graficos o denominativos, de forma que la marca solicitada evoque o se
asocie con la notoria. Esto es mas relevante en marcas de fantasia o arbitrarias, debido
a su mayor exclusividad. En contraste, las marcas déebiles o evocativas tienen menor
riesgo de dilucién.

2. No importa qué productos o servicios identifiquen las marcas, la dilucion se presenta
incluso cuando estos son diferentes, aunque cuando hay alguna cercania entre ellos es
mas evidente.

3. Debe haber una marca reconocida como notoria previa a la solicitud de registro del
tercero. En Colombia, aunque no se regula expresamente la categoria de marca
renombrada, la proteccion por dilucién aplica a marcas notorias con altos niveles de
conocimiento y distintividad, caracteristicas que son equivalentes a las de las marcas
renombradas.

4. Debe haber un perjuicio causado al titular de la marca notoria el cual, puede probarse
a través de una argumentacion extensa en la que se indique como se presentaria dicho

perjuicio (prueba del riesgo) o a través de hechos concretos como de la pérdida de la
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fuerza distintiva y el beneficio que implica para un tercero o los cambios en la
percepcion de los consumidores y sus habitos de consumo.

Estos elementos dan unas pautas claras y definidas que la SIC deberia tener en cuenta en todos
los casos en los que se discute el riesgo de confusion. Lamentablemente, solo se exponen en esta
resolucion.

Las resoluciones anteriores dan cuenta del tratamiento que la SIC le ha dado al riesgo de
dilucion en la clase 25 en los Gltimos cinco (5) afios. Las siguientes apreciaciones se obtienen a
partir del analisis realizado.

Por un lado, la critica planteada por Sanchez Merino en su texto del 2018 sigue siendo
igual de vélida siete (7) afios después, pues la SIC continGa sin demostrar el seguimiento de
parametros claros y consistentes para analizar la figura. Pareciera mas bien que el uso de la dilucion
no es sistematico, pues en algunos casos la entidad parece acoger la interpretacion del TICA al
supeditar la dilucién al riesgo de confusion; pero, en otros, trata la dilucion como un riesgo
independiente. Sin embargo, no en todos los casos se establecen con precision los requisitos que
deben cumplirse para que este riesgo sea reconocido.

Por otro lado, aunque en resoluciones recientes la SIC ha comenzado a exigir pruebas que
evidencien la posible manifestacion del riesgo de dilucion, no se ha profundizado en el tipo de
pruebas necesarias para cumplir con este estdndar. Ademas, la SIC parece sugerir que reconocer
la proteccion contra la dilucion equivale a otorgar a una marca notoria el estatus de renombrada,
pues menciona que esta proteccion es especial para este tipo de marcas.

Lo anterior, no quiere decir que la aplicacion de la dilucion no pueda evolucionar, pues en
virtud del principio de independencia que rige a la SIC como oficina competente para la aplicacion
del régimen marcario en Colombia, la entidad tiene la facultad de tomar decisiones en cada caso,
sin necesidad de estar obligada a seguir un precedente ni a pronunciarse siempre en el mismo
sentido. Sin embargo, este principio encuentra su limite en la necesidad de garantizar la seguridad
juridica. Si bien es valido que las decisiones puedan variar segun las particularidades de cada caso,
deben guardarse unos lineamientos frente a la interpretacion de la norma. De lo contrario, habria
un estado de incertidumbre total frente a las decisiones y actuaciones de la SIC.

Dicho esto, la SIC podria beneficiarse de la incorporacion de elementos del sistema
marcario de Estados Unidos, dado que el TICA no ofrece soluciones satisfactorias, para

complementar la aplicacion de la figura de la dilucion, particularmente en lo relacionado con la
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carga probatoria. Debido a las especiales caracteristicas de la dilucion, una prueba objetiva seria
una carga demasiado alta para quién alega este riesgo. Lo anterior no quiere decir que no se deba
allegar ningun tipo de pruebas. Por ejemplo, el sistema marcario de la Comunidad Andina guarda
mas similitudes con el enfoque estadounidense al tratar la dilucion, ya que no se requiere probar
el dafio causado, sino solo acreditar la posible ocurrencia del dafio. Reconocer este estandar
probatorio de manera explicita puede ser util para generar claridad y seguridad juridica a los
interesados en solicitar proteccion contra la dilucion, ya que sabrian exactamente qué deben probar
y qué pueden esperar de la SIC.

En este punto, se apoya la sugerencia planteada por Sanchez Merino (2018) quien propone
que la SIC considere los criterios establecidos en el caso Nabisco Inc v. PF Brands Inc fallado en
1999 por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York:

Estos criterios serian: (1) distintividad; (2) similitud entre las marcas; (3) proximidad o

conexidad entre productos/servicios; (4) interrelacion entre los tres primeros criterios; (5)

consumidores compartidos y limitaciones geogréficas; (6) sofisticacion del consumidor;

(7) confusidn actual; (8) calidad adjetival de la marca solicitada; (9) dafio al solicitante y

retraso por parte del titular y (10) laxitud del titular en proteger la marca. (p. 41)

Estos criterios pueden ser utilizados como indicios por la parte que alega la existencia de
un riesgo de dilucién, facilitando la carga probatoria y permitiendo una interpretacion mas
coherente y estructurada de este riesgo.

En conclusion, actualmente la SIC no cuenta con requisitos claros y sistematicos que
permitan una aplicacion uniforme de la proteccion contra la dilucion marcaria en la Clase 25 de la
Clasificacion Internacional de Niza en Colombia. Si bien las resoluciones mas recientes sugieren
ciertos avances en materia de exigir una prueba de la dilucion, es fundamental que la SIC realice
un andlisis mas profundo sobre los presupuestos que sustentan este riesgo en sus decisiones, con

el fin de establecer de manera mas precisa cuando debe reconocerlo o, en su caso, rechazarlo.

Conclusiones
Las marcas notorias son aquellas que tienen mayor reconocimiento por parte de los
consumidores en el mercado, son mas distintivas y representan mayores ganancias econémicas
para sus titulares, pues son preferidas al momento de la compra. Este reconocimiento se obtiene

gracias a los importantes esfuerzos econémicos destinados a posicionar la marca a través de
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publicidad y la oferta de productos y servicios de mejor calidad. En consecuencia, a estas marcas
se les otorga una mayor proteccion juridica, que rompe con los principios de especialidad y
territorialidad y tiene en cuenta mas riesgos diferentes al riesgo de confusién y de asociacion.

En este contexto, la dilucion marcaria representa un riesgo significativo, ya que afecta
progresivamente la reputacion y el reconocimiento de las marcas notorias, impactando
directamente su valor como activos comerciales. La dilucion marcaria es el menoscabo que se da
al derecho marcario como derecho de propiedad por parte de un tercero. Este riesgo afecta
especialmente a aquellas industrias en las que la funcion publicitaria de las marcas cobra especial
importancia, como la industria de la moda, en la que el consumidor no solo adquiere un producto,
sino también a la marca, considerada como un bien en si misma.

Historicamente la dilucion marcaria como teoria se ha desarrollado en los sistemas
juridicos de Estados Unidos y la Union Europea. En ambos contextos, la dilucion es reconocida
como un riesgo autdbnomo, que se configura de manera independiente al riesgo de confusion.
Adicionalmente, en ambos sistemas, se protege a las marcas contra el riesgo de dilucion, incluso
en los casos en los que los productos o servicios que identifican son disimiles. Ademas, tanto en
la Union Europea como en Estados Unidos se reconocen dos formas de dilucion: dilucién por
difuminacion y dilucién por empafiamiento.

Sin embargo, en la Union Europea la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha establecido
que la proteccion de la dilucién aplica para las marcas que gocen de renombre, lo que significa
que, una marca que sea conocida solo en un nicho puede recibir proteccion si es reconocida por el
publico pertinente dentro de un pais miembro, sin necesidad de que este renombre esté presente
en toda la region.

Asimismo, se han reconocido tres tipos de perjuicios, relacionados con la dilucion: la
ventaja desleal al caracter distintivo o el renombre de la marca, el perjuicio al caracter distintivo
de la marca y el perjuicio al renombre de la marca. En el caso de a ventaja desleal al caracter
distintivo o el renombre de la marca y el perjuicio al renombre de la marca, la jurisprudencia no
ha sido muy estricta en cuanto a los requisitos probatorios, pero en el caso del perjuicio al caracter
distintivo de la marca, a partir del caso Intel v. CPM, el Tribunal establecié un estandar de la
prueba exigente para acreditar este tipo de dilucion, que exige una prueba del cambio en el

comportamiento econémico del consumidor.
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Por su parte, en Estados Unidos, para proteger a una marca contra el riesgo de dilucion se
requiere que esta sea famosa, es decir, que sea ampliamente conocida en el territorio de este pais,
lo que implica que esta proteccion presenta mas restricciones que en la Union Europea. La
proteccion contra la dilucion solo reconoce el perjuicio al caracter distintivo de la marca y no
protege contra el uso parasitario o free riding. En cuanto al estandar de prueba exigido, en Estados
Unidos se aplica un estandar de riesgo de dilucion probable que no exige demostrar con hechos
que la dilucién ha ocurrido, sino que basta con probar la alta probabilidad de que el signo del
tercero afecte la distintividad de la marca famosa.

La proteccidn contra la dilucién en la Union Europea y en Estados Unidos ha sido objeto
de amplias criticas por parte de la doctrina, ya que muchos autores la consideran una teoria confusa
que se aparta de los objetivos tradicionales del derecho marcario. Se argumenta que otorga una
proteccion excesiva a las marcas notorias, lo que puede obstaculizar la dindmica del mercado y
limitar la libre competencia. Ademas, algunos sostienen que esta figura persigue objetivos ocultos
al centrarse en evitar conductas de competencia desleal mas que en proteger la distintividad de las
marcas. Una de las criticas més relevantes es que la teoria de la dilucion se basa en suposiciones,
dado que resulta casi imposible probarla mediante evidencia objetiva.

En contraste con lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no ha
profundizado mucho en el tema de la dilucion. La Decision 486 no trae un amplio desarrollo sobre
el temay el Tribunal, que es el érgano encargado de dictar las pautas de interpretacion y desarrollo
de la norma, no ha desarrollado pautas claras que permitan a las oficinas nacionales aplicar esta
figura de mejor manera. Se identificaron algunas interpretaciones prejudiciales que se alineaban
con lo mencionado en la Unién Europea y Estados Unidos, en cuanto a considerar el riesgo de
dilucion como un riesgo independiente, reconocer dos tipos de dilucion y mencionar el estandar
probatorio necesario para su reconocimiento. Este analisis sostenido por el TICA es preferible y
esta entidad deberia acoger nuevamente esta postura, pues desafortunadamente, en la
interpretacion prejudicial que constituye acto aclarado, el Tribunal requiere que se configure un
riesgo de confusion o de asociacion para proteger a una marca contra el riesgo de dilucion. Lo
anterior no tiene sentido porque el mismo hecho de que la marca sea notoria disminuye la
posibilidad de que haya confusion y asociacion entre los signos y cada riesgo protege a la marca

contra supuestos diferentes.
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En Colombia la Superintendencia de Industria y Comercio ha tratado esta figura de forma
disimil al proteger a las marcas notorias de la clase 25. Esto se ve reflejado en el anélisis realizado
a las resoluciones emitidas en los tltimos cinco (5) afios. A pesar de que es una figura usada en los
argumentos de los opositores de manera usual, la falta de criterios claros y sistematicos ha
generado una interpretacién ambigua, dificultando la proteccién efectiva de las marcas notorias,
especialmente en el sector de la moda, el cual se ve especialmente afectado por la dilucion.

Por lo tanto, es fundamental que la SIC establezca directrices mas claras y uniformes para
la aplicacion de la dilucién marcaria, con el fin de garantizar una proteccion adecuada y
consistente. Esto no solo fortaleceria la seguridad juridica en los procesos de registro, sino que
también brindaria a los titulares de marcas notorias mayor confianza en el sistema marcario.

Si bien esta investigacion se baso solo en la clase 25 por limitaciones de alcance, podria
ser valioso analizar si este tratamiento desigual se presenta también en otras resoluciones sobre
marcas registradas en otras clases. La intuicion sugiere que ese enfoque inconsistente se presenta
en todas las resoluciones, independientemente de las clases involucradas.

A pesar de las dificultades y criticas que ha generado la dilucion marcaria, especialmente
en cuanto a su aplicacion y prueba, se considera que es un riesgo contra el que vale la pena proteger
a las marcas notorias, especialmente en la industria de la moda. Las marcas en esta industria tienen
un valor simbolico que va mas alla de su funcion comercial, y su capacidad de generar conexiones
emocionales con los consumidores es esencial para su éxito y su permanencia en el tiempo. Por
ello, la proteccion frente a la dilucion es crucial para salvaguardar la identidad y exclusividad como
atributos indispensables de las marcas notorias de la industria de la moda. A pesar de que la prueba
de la dilucién puede llegar a ser compleja, porque es bastante dificil que se pruebe de manera
directa, puede usarse la prueba por indicios como ocurre en otros &mbitos del derecho, superando
asi una de las criticas mas persistentes. De esta forma, la dilucién, cuando se aplica en un marco
normativo claro y estructurado, contribuye a evitar situaciones comerciales injustas que afecten la

competencia, protegiendo tanto a los titulares de marcas como a los consumidores.
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