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RESUMEN

Este articulo versa sobre el requisito relativo al cambio en el comportamiento econémico
del consumidor medio impuesto por el Tribunal de Justicia para la proteccién frente a la dilucion
de la marca de renombre. La novedad que supone la inclusion de este criterio dentro de la tutela
reforzada de la marca contra el perjuicio a su caracter distintivo hace necesario ahondar en
la naturaleza del mismo. Con el fin de comprender los motivos que han llevado al Tribunal de
Justicia a exigir este requisito y las consecuencias que suponen para dicha proteccion, en este
trabajo se analizaran las otras normas europeas que contemplan el criterio: la Directiva sobre
publicidad engafiosa y publicidad comparativa y la Directiva sobre practicas comerciales deslea-
les. Con ello se pretende entender por qué el Tribunal de Justicia ha incluido el requisito relativo
al cambio en el comportamiento econdémico del consumidor medio dentro de la proteccién frente
a la dilucién de la marca y por qué ha configurado este criterio como un requisito sine qua non
para la tutela reforzada.
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ABSTRACT

The aim of this article is to study the requirement of a change in the economic behavior
of the average consumer set by the European Court of Justice for the protection against trade
mark dilution. The inclusion of this criterion within the enhanced protection against detriment to
the distinctive character of the trade mark with a reputation and the novelty that this represents,
makes it necessary to delve into its nature. In order to understand the reasons that have led
the Court of Justice to impose this requirement and its consequences to the dilution protection,
this work analyzes the other European rules which also consider the criterion: the Directive on
misleading and comparative advertising and the Unfair Commercial Practices Directive. This is
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to understand why the Court of Justice has included the requirement regarding the change in the
economic behaviour of the average consumer within the protection against trade mark dilution
and why the Court has configured this criterion as a sine qua non requirement for dilution.

Keywords: dilution, change in the economic behaviour of the consumer, Directive concer-
ning misleading and comparative advertising, Unfair Commercial Practices Directive, passing-off.
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I. INTRODUCCION

En la actualidad, la tutela reforzada de la marca de renombre constituye
uno de los pilares basicos del Derecho de marcas de la Unién Europea. No
obstante, su reconocimiento legislativo no ha impedido las controversias sur-
gidas. Este articulo se centra en una de estas cuestiones polémicas que afecta
exclusivamente a una de las infracciones frente a las que se protege a la marca
de renombre: el perjuicio al cardcter distintivo, o lo que es lo mismo, la dilucién
de la marca de renombre!. Concretamente, este trabajo tiene como objeto de

' En el Derecho de marcas de la Unién Europea, los articulos que contienen la proteccion de la marca
que goza de renombre reconocen cuatro tipos de infracciones: el perjuicio al cardcter distintivo, el perjuicio al
renombre, el aprovechamiento indebido del caracter distintivo y el aprovechamiento indebido del renombre.
Articulos 8.5y 9.2 ¢) del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio,
sobre la marca de la Unién Europea (version codificada); y articulos 5.3.a) y 10.2.c) de la Directiva (UE)
2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre, relativa a la aproximacion de las legis-
laciones de los Estados miembros en materia de marcas.
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estudio el requisito impuesto por el Tribunal de Justicia relativo al cambio en el
comportamiento econdémico del consumidor medio.

Segun la jurisprudencia del Tribunal europeo, una vez que la marca anterior
es considerada como marca de renombre, que se establece la identidad o simi-
litud entre los signos o marcas en conflicto, y que se aprecia la existencia de un
vinculo entre ambas; el titular de la marca de renombre ha de probar que el uso
de esta marca o signo posterior perjudica de forma efectiva el cardcter distintivo
de la marca de renombre o, en su defecto, que existe un serio riesgo de que di-
cho perjuicio se produzca en un futuro. Esto es, ha de demostrarse la existencia
actual o futura de un perjuicio al caricter distintivo de la marca de renombre.
Dado que la normativa de marcas de la Union Europea no contiene ninguna guia
sobre cémo ha de llevarse a cabo dicha apreciacion, ha sido tarea del Tribunal
de Luxemburgo interpretar cudles son los factores que han de tenerse en cuenta
para determinar si existe o no un perjuicio al cardcter distintivo de la marca de
renombre. Y, justamente, en esta labor interpretativa, el alto Tribunal introdujo
el criterio del cambio en el comportamiento econdmico del consumidor medio
como requisito indispensable para probar la existencia de un perjuicio al carac-
ter distintivo.

La inclusion de este requisito llama la atencidn por varios motivos. En pri-
mer lugar, se trata de un requisito que Unicamente se exige en la proteccion
contra la dilucidn, esto es, para determinar la existencia de un perjuicio al ca-
racter distintivo de la marca de renombre. En segundo lugar, el cambio en el
comportamiento econémico del consumidor medio es un criterio que, como se
verd, es ajeno al Derecho de marcas. En tercer lugar, este requisito no atiende a
la naturaleza de la proteccién frente a la dilucién de la marca de renombre. Y,
por tltimo, la aplicacién de este factor por parte del Tribunal de Justicia agrava
de forma innecesaria la carga de la prueba del titular de la marca de renombre.

A fin de comprender la inclusién de este requisito dentro de la proteccion
frente a la dilucion de la marca y las consecuencias que de ello se derivan, es
preciso abordar el estudio de este criterio en los otros dmbitos del Derecho de
la Unién Europea en el que se aplica. Por ello, en este trabajo se analiza este
requisito en la Directiva de publicidad engafiosa y publicidad comparativa y en
la Directiva sobre practicas comerciales desleales. De este modo, se pretende
sentar unas bases para poder comprender los motivos que han llevado al Tribu-
nal de Justicia a exigir este criterio y responder a la pregunta planteada ;es la
inclusion del requisito relativo al cambio en el comportamiento econémico del
consumidor medio el fin de la proteccidn frente a la dilucién de la marca?

II. EL CAMBIO EN EL COMPORTAMIENTO ECONOMICO
DEL CONSUMIDOR MEDIO COMO REQUISITO
PARA LA PROTECCION FRENTE A LA DILUCION
DE LA MARCA DE RENOMBRE

Antes de ahondar en el requisito relativo al cambio en el comportamien-
to econémico del consumidor medio que rige en sede de Derecho de marcas,
conviene recordar en qué consiste la proteccion frente a la dilucién en la que se
exige el referenciado criterio.
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En palabras del Tribunal de Justicia, el perjuicio al cardcter distintivo de
la marca de renombre o dilucién «consiste en la debilitacién de la capacidad
de dicha marca para identificar como procedentes de su titular los productos
o servicios para los que se registr y respecto de los cuales se ha utilizado,
dado que el uso de la marca posterior da lugar a la dispersion de la identidad
de la marca anterior y de su presencia en la mente del ptblico. Asi sucede, en
particular, cuando la marca anterior, que generaba una asociacidén inmediata con
los productos o servicios para los que se registrd, deja de tener este efecto»?.
Mediante esta tutela se persigue evitar el gradual debilitamiento o erosién del
cardcter distintivo de una marca de renombre por el uso, por parte de un tercero,
de un signo idéntico o similar. Siguiendo al profesor FERNANDEZ-NOVOA este
perjuicio parte de la hipétesis de que «si el publico comprueba que la marca
renombrada es usada por un tercero en relacion con productos diferentes de
aquellos a los que viene aplicdndose la marca, no tiene lugar ciertamente un
riesgo de confusion; pero es indudable que en tal hipdtesis el piblico recordara
la marca, y al percibir que la misma no es usada tnicamente por el titular, ante
los ojos del ptiblico se desvanecera el cardcter distintivo y el potencial publici-
tario de la marca renombradax»?.

Con estas premisas en mente, procede ahora centrar el discurso en torno al
criterio relativo al cambio en el comportamiento econdmico del consumidor me-
dio. Como se ha apuntado, se trata de un requisito sine qua non que el titular de
la marca de renombre ha de demostrar si quiere beneficiarse de la tutela frente al
perjuicio del caracter distintivo de su marca. Esto es, si pretende protegerse frente
a la dilucion de su marca. A fin de realizar un andlisis detallado de este requisito,
este apartado se estructura en tres partes: el origen del requisito, su evolucién y
aplicacion actual y las consideraciones criticas que ha recibido este criterio.

1. ANALISIS DE LA SENTENCIA INTEL: ORIGEN DEL REQUISITO

El origen del requisito relativo al cambio en el comportamiento econémico
del consumidor medio se sitda en la sentencia Intel*. En este asunto, el Tribu-
nal de Justicia se refiri6 por primera vez, en materia de marcas, al criterio del
cambio en el comportamiento econémico del consumidor medio instaurdndolo
como requisito indispensable.

En Intel, el Tribunal de Justicia resolvié una cuestion prejudicial formulada
por la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division), en la que se pregun-

2 Apartado 29 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de noviembre de 2008, asunto C-252/07, Intel
Corporation Inc vs. CPM United Kingdom Ltd.

Mis tarde, en Interflora, el Tribunal redujo la definicién del perjuicio al cardcter distintivo de la marca de
renombre al declarar que este «se produce cuando se debilita la capacidad de dicha marca para identificar los
productos o servicios para los que esté registrada». Apartado 73 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de
septiembre de 2011, asunto C-323/09, Interflora Inc., Interflora British Unit vs. Marks & Spencer plc, Flowers
Direct Online Ltd.

> FERNANDEZ-NOVOA, C. (2004), pdg. 419. En el mismo sentido se expresa el profesor MCCARTHY al
declarar que «if customers or prospective customers see the plaintiff’s famous mark used by other persons
to identify other sources for many different goods and services, then the ability of the famous mark to clearly
identify and distinguish only one source might be “diluted” or weakened. This diminution of the strength of
the famous mark could occur even though no confusion as to source, sponsorship, affiliation or connection has
occurred». Vid. MCCARTHY, T. J. (1996 and updates), §24:69.

+ Sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de noviembre de 2008, asunto C-252/07, Intel Corporation Inc
vs. CPM United Kingdom Ltd.
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taba, entre otros aspectos, cudles son los criterios pertinentes para apreciar el
perjuicio al cardcter distintivo de la marca de renombre. Y, en particular, el 6r-
gano jurisdiccional nacional se refirid a si: «i) jtiene que ser tnica la marca an-
terior?, ii) ;es suficiente un primer uso conflictivo para apreciar un perjuicio al
caricter distintivo?, y iii) el perjuicio al cardcter distintivo de la marca anterior
implica que ha de verificarse una incidencia en el comportamiento econémico
del consumidor?»°.

Como se aprecia, el referido factor no fue introducido por el propio Tribu-
nal, sino que fue la Court of Appeal quien introdujo el mismo en la cuestion
prejudicial remitida al Tribunal de Luxemburgo. El Tribunal de Luxemburgo
respondio afirmativamente a la cuestion planteada y declaré que el cambio en el
comportamiento econémico del consumidor medio si es un factor relevante para
apreciar que existe un perjuicio al caracter distintivo de la marca de renombre o
un serio riesgo de que el mismo se produzca®. Concretamente, el alto Tribunal
sostuvo que «para probar que con el uso de la marca posterior se causa o se pue-
de causar un perjuicio al caricter distintivo de la marca anterior, ha de demos-
trarse que, como consecuencia del uso de la marca posterior, se ha producido
una modificacién del comportamiento econdmico del consumidor medio de los
productos o servicios para los que se registrd la marca anterior o existe un serio
riesgo de que tal modificacion se produzca en el futuro»’.

En relacién con el criterio del cambio en el comportamiento econdmico del
consumidor medio introducido en el asunto Intel se han de destacar dos aspec-
tos: el origen del factor y el posicionamiento y argumentacion de la Abogada
General SHARPSTON. Por lo que se refiere al origen del citado criterio, como
bien apuntan los autores ingleses®, el concepto de «cambio del comportamiento
econémico del consumidor» es, o mejor dicho era, ajeno al Derecho de marcas.
El origen de este factor se encuentra en la Directiva de publicidad engafiosa y
publicidad comparativa®. Por consiguiente, se puede afirmar que el criterio de
demostrar un cambio econdémico en el comportamiento del consumidor medio
no era, hasta la sentencia Infel, un criterio propio del Derecho de marcas.

Por su parte, respecto al posicionamiento de la Abogada General, se ha de
apuntar que la respuesta proporcionada por SHARPSTON difiere de la mantenida
por el Tribunal de Justicia'®. En las Conclusiones presentadas en Intel, la Abo-

> Apartado 23, inciso 3) de la sentencia Intel.

© Apartado 77 de la sentencia Intel.

7 Ibid.

8 FHMA, L. (2011), pdg. 149; MIDDLEMISS, S., y WARNER, S. (2009), pags. 331 y 332.

° Directiva 84/450/CEE del Consejo, de 10 de septiembre, sobre publicidad engafiosa y publicidad compa-
rativa, derogada por la Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre, sobre
publicidad engafiosa y publicidad comparativa (version codificada). El criterio del cambio en el comportamien-
to econémico del consumidor aparecia recogido en el articulo 2.2 de la anterior Directiva y, en la actualidad, se
encuentra recogido en el articulo 2.b) de la vigente Directiva de publicidad engafiosa y publicidad comparativa.

19" Es cierto que las Conclusiones elaboradas por los Abogados Generales no son vinculantes para el Tribu-
nal de Justicia. Por ello, el hecho de que, en el asunto Intel, el Tribunal optara por una interpretacion distinta a
la mantenida por la Abogada General no debe de generar ninguna sorpresa. No obstante, en mi opinion, resulta
reprochable el modo en que actué el Tribunal al rechazar la interpretacion de la Abogada General. Me refiero a
que, mientras SHARPSTON analiz el criterio del cambio en el comportamiento econémico del consumidor medio
antes de descartarlo como un factor esencial en el test del perjuicio al cardcter distintivo, el alto Tribunal se
limité a aceptar dicho criterio sin realizar ningtin tipo de andlisis. De hecho, la tinica guia que proporciond el alto
Tribunal con relacién a como se ha de demostrar el cambio en el comportamiento econémico fue declarar que
«resulta indiferente que el titular de la marca posterior obtenga o no una ventaja comercial real del cardcter dis-
tintivo de la marca anterior» [apartado 78 de la sentencia /ntel]. CERNADAS LAZARE, M. (2019), pags. 261 y 262.
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gada General declaré que la modificacion del comportamiento econdémico del
consumidor medio no es un factor esencial para apreciar la existencia de un
perjuicio al cardcter distintivo debido a que dicho perjuicio «no tiene que entra-
flar necesariamente un perjuicio econdmico»''. Sin embargo, considerd que, en
el supuesto de que se produzcan cambios negativos en el comportamiento del
consumidor, ello constituye una prueba que refuerza los argumentos del titular
de la marca de renombre '*. Debido a que se ha de llevar a cabo una apreciacion
global en la cual se han de tomar en consideracion todos los factores pertinentes
en cada caso, SHARPSTON declar6 que no es posible ofrecer una lista exhaustiva
de factores ni determinar uno como decisivo'®. Y apuntd, como posibles pruebas
para determinar la existencia de un perjuicio, los sondeos entre los consumido-
res y las cifras de marketing'*.

2. EL CAMBIO EN EL COMPORTAMIENTO ECONOMICO DEL CONSUMIDOR MEDIO
TRAS LA SENTENCIA INTEL

Tras la sentencia Intel, el cambio en el comportamiento econdmico del con-
sumidor medio no volvié a ser objeto de atencién por parte del Tribunal de
Justicia de la Union Europea hasta el caso Wolf'>. En esta sentencia, el Tribunal
General se pronuncié por primera vez sobre el factor consistente en demostrar
un cambio en el comportamiento econdmico del consumidor medio, dado que,
con anterioridad, este Tribunal habia omitido este requisito al referirse al perjui-
cio al caracter distintivo de la marca de renombre '°.

En Wolf, el silencio del Tribunal General respecto al factor relativo al cambio
en el comportamiento econdmico finalizd. En esta sentencia, el Tribunal Gene-
ral se refirié expresamente al citado criterio realizando una interpretacién de las
declaraciones realizadas por el Tribunal de Justicia en Intel'’. En este sentido,
el Tribunal General considerd que el cambio en el comportamiento econémico
del consumidor medio no es un criterio exigible y fundament6 esta afirmacién
en que este factor no figura ni en el texto de la norma ni tampoco en la sentencia
Intel™. En relacion con Intel, el Tribunal General precisé que, debido a los tér-
minos elegidos «de ello se desprende» y a la estructura empleada por el Tribu-
nal de Justicia, de la misma se deduce que el cambio en el comportamiento del
consumidor medio queda demostrado cuando el titular de la marca de renombre

' Apartado 74 de las Conclusiones de Intel.

12 Ibid.

13 Apartado 83 de las Conclusiones de Intel.

14 Apartado 84 de las Conclusiones de Intel.

15 Sentencia del Tribunal General de 22 de mayo de 2012, asunto T-570/10, Environmental Manufacturing
LLP vs. Oficina de Armonizacion del Marcado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos (OAMI) y Société Elmar
Wolf (WOLF).

1 Dos ejemplos de esta omision son los asuntos Botumax [sentencia del Tribunal General de 10 de octubre
de 2010, asunto T-131/09, Farmeco AE Dermokallyntika vs. Oficina de Armonizacion del Mercado Interior
(Marcas, Dibujos y Modelos) y Allergan Inc] 'y Botolist [sentencia del Tribunal General de 16 de diciembre de
2010, asuntos acumulados T-345/08 y T-357/08, Helena Rubinstein SNC y L’Oréal SA vs. Oficinia de Armo-
nizacion del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) y Allergan Inc]. En relacion con la actuacion del
Tribunal General en estos casos, vid. CERNADAS LAZARE (2019), pags. 262 y 263.

17 La sentencia Wolf contiene un apartado titulado «Sobre los efectos econémicos de la aproximacion entre
las marcas en conflicto», en el cual el Tribunal General analizé el criterio relativo a la prueba de un cambio
en el comportamiento econdmico del consumidor medio. Apartados 48 a 67 de la sentencia Wolf del Tribunal
General, asunto T-570/10.

18 Apartado 53 de la sentencia Wolf del Tribunal General, asunto T-570/10.



ADI 40 (2019-2020), 55-78 * ISSN: 1139-3289 61

prueba «la debilitacién de la capacidad de dicha marca para identificar como
procedentes del titular de esta los productos o servicios para los que se registro
y respecto de los cuales se ha utilizado, dado que el uso de la marca posterior
da lugar a la dispersion de la identidad de la marca anterior y de su presencia
en la mente del piblico», es decir, cuando demuestra que existe un perjuicio al
cardcter distintivo de la marca de renombre '°. En definitiva, el Tribunal General
no consideré que el factor del cambio en el comportamiento econdmico del
consumidor fuera un elemento esencial para demostrar que existe un perjuicio
al carécter distintivo de la marca de renombre.

Sin embargo, esta postura del Tribunal General fue rechazada por el Tribu-
nal de Justicia en la sentencia de casacion de Wolf*. En este pronunciamiento,
el Tribunal de Justicia declaré que el Tribunal General incurrié en un error de
Derecho al no examinar el requisito relativo a la prueba de un cambio en el
comportamiento econémico del consumidor medio?'. Segun el alto Tribunal,
la interpretacion del Tribunal General referente a los términos empleados y a la
estructura de la sentencia es errénea debido a que el criterio del cambio en el
comportamiento econdmico del consumidor medio aparece recogido tanto en
el apartado 81 como en el fallo de la sentencia Inte/*. El Tribunal de Justicia
declaré que, dado que el requisito aparece en el fallo de la sentencia, no se pue-
de negar su importancia®. En consecuencia, el Tribunal afirmé que se trata de
una jurisprudencia explicita por lo que si no se demuestra que existe un cambio
en el comportamiento econdémico del consumidor medio, no se puede probar el
perjuicio al cardcter distintivo de la marca de renombre?*.

En esta sentencia, el Tribunal de Justicia confirmé que el cambio en el com-
portamiento econdmico del consumidor medio constituye un requisito esen-
cial®.Y, ademas, precisé que el concepto de «modificacién del comportamiento
econémico del consumidor medio» constituye un requisito objetivo?. En este
sentido, aclaré que este cambio en el comportamiento econdémico del consumi-
dor medio no puede ser deducido de elementos subjetivos tales como la percep-
cién de los signos por parte de los consumidores?’.

Por consiguiente, el Tribunal de Justicia anul6 la sentencia Wolf del Tribunal
General y devolvi6 el asunto al mismo para que dictara una nueva sentencia que
se ajustase a la jurisprudencia mantenida por el Tribunal. En esta nueva sen-
tencia®®, el Tribunal General asumi6 que la modificacion del comportamiento
econdmico del consumidor medio constituye un requisito esencial para demos-
trar que existe un perjuicio al cardcter distintivo de la marca de renombre®. El

19" Apartado 54 de la sentencia Wolf del Tribunal General, asunto T-570/10.

20 Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de noviembre de 2013, asunto C-383/12 P, Environmental
Manufacturing LLP vs. Oficina de Armonizacion del Marcado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos (OAMI) y
Société Elmar Wolf (WOLF).

2! Apartado 38 de la sentencia Wolf del Tribunal Justicia, asunto C-383/12 P.

22 Apartado 35 de la sentencia Wolf del Tribunal Justicia, asunto C-383/12 P.

% Ibid.

2 Apartado 36 de la sentencia Wolf del Tribunal Justicia, asunto C-383/12 P.

» Apartados 36 a 38 de la sentencia Wolf del Tribunal Justicia, asunto C-383/12 P.

% Apartado 37 de la sentencia Wolf del Tribunal Justicia, asunto C-383/12 P.

2 Ibid.

28 Sentencia del Tribunal General de 5 de febrero de 2015, asunto T-570/10 RENV, Environmental Manu-
Jacturing LLP vs. Oficina de Armonizacion del Marcado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos (OAMI) y Société
Elmar Wolf (WOLF).

2 Apartado 38 de la sentencia Wolf del Tribunal General, asunto T-570/10 RENV.
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Tribunal General declaré que, atendiendo a las pruebas y declaraciones de las
partes, no se habia demostrado un cambio en el comportamiento econdmico del
consumidor medio y, consecuentemente, no se podia asumir sin la prueba de di-
cho requisito que existiera un perjuicio al cardcter distintivo de la marca de
renombre .

3. CONSIDERACIONES CRITICAS SOBRE EL REQUISITO RELATIVO AL CAMBIO
EN EL COMPORTAMIENTO ECONOMICO DEL CONSUMIDOR MEDIO

En la actualidad, el cambio en el comportamiento econdémico se ha conver-
tido en un requisito esencial para demostrar que existe un perjuicio al caracter
distintivo de la marca de renombre. Sin embargo, dicho factor no aparece reco-
gido en los articulos que contemplan la proteccion de la marca de renombre ni
tampoco se deriva de la normativa de marcas. Por ello, no es de extrafiar que la
doctrina se haya pronunciado valorando el nuevo requisito relativo a la modifi-
cacién del comportamiento econémico del consumidor medio instaurado por el
Tribunal europeo.

Con cardcter general, se puede afirmar que de forma undnime se ha criticado
la falta de concrecion del Tribunal de Justicia en Intel*'. Igualmente, muchos
autores han entendido que este criterio instaurado por el Tribunal de Justicia
dificulta la prueba de la existencia de un perjuicio al caracter distintivo*.

Sin embargo, a pesar de estas criticas a la sentencia y a cémo puede afectar
este requisito en la proteccion de la marca de renombre frente al perjuicio de su
caracter distintivo, algunos autores han recibido con agrado el nuevo requisito.
De este modo, en la doctrina existen dos posturas enfrentadas: una que valora
positivamente la inclusion de este criterio para probar la existencia de un perjui-
cio al caricter distintivo de la marca de renombre, y otra que no considera que
este requisito sea idoneo para determinar si existe dicho perjuicio.

Los autores que se posicionan a favor del criterio han sostenido que gracias
a este requisito se ha limitado la proteccion de la marca de renombre a las mar-
cas que realmente demuestren que merecen dicha proteccion evitando, de este
modo, que la proteccién reforzada se aplique de forma amplia®*. De igual forma,
han aplaudido la inclusién de un requisito objetivo dentro de la proteccion de
la marca de renombre dado que muchos de los criterios y conceptos relativos

%0 Apartados 38 a 41 de la sentencia Wolf del Tribunal General, asunto T-570/10 RENV.

31 MIDDLEMISS y WARNER declararon que la ausencia de un mayor analisis por parte del Tribunal de Jus-
ticia provocé que, tras la sentencia Intel, surgieran nuevas cuestiones en particular en relacién con qué es nece-
sario para demostrar un cambio econémico en el comportamiento del consumidor medio. Segtin estos autores,
dado que el Tribunal no proporcioné mayor precision respecto al nuevo criterio introducido, consideran que,
en abstracto, el alto Tribunal sustituy6 un test impreciso por otro que no clarifica nada. Vid. MIDDLEMISS, S.,
y WARNER, S. (2009), pdg. 328. También han criticado la falta de claridad del Tribunal de Justicia: BREITS-
CHAFT, A. (2009), pag. 503; FHIMA, 1. (2011), pdg. 148; Davies, C. (2013), pag. 378.

En este mismo sentido, MORCOM, ROUGHTON y ST QUINTIN declararon que «the real difficulty —and it
should be recognized that the court was attempting answer the question as put by the Court of Appeal— lies
in the third point of the ruling. What is the kind of “change” in the economic behavior, of the hypothetical
“average” consumer, that is required. If on the facts of the case, the use of the later mark is likely to “dilute”
the earlier mark, might that not be sufficient to establish “detriment”, without the need to find evidence of a
“change in economic behavior” ?». MORCOM, ROUGHTON, y ST QUINTIN (2016), pdg. 255.

32 SKRZYDLO-TEFELSKA, E. (2015), pdg. 289; SMITH, J., y MEALE, D. (2009), N23-24; ROBINSON, W.;
PraTT, G., y KELLY, R. (2013), pdg. 745; FHIMA (2011), pag. 148.

33 BREITSCHAFT, A. (2009), pags. 503 y 504.
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a dicha proteccion son ambiguos y poco claros**. Siguiendo a estos autores, se
podria considerar que el requisito relativo a demostrar un cambio en el com-
portamiento econdémico del consumidor medio facilita la labor de los tribunales
para aplicar la proteccién de la marca de renombre.

Por el contrario, otra parte de la doctrina no considera que el requisito del
cambio en el comportamiento econdmico del consumidor medio sea el criterio
idéneo que permita, por si mismo, determinar si existe o no un perjuicio al
caricter distintivo de la marca de renombre. Los autores que defienden esta
postura han alegado que no puede interpretarse la sentencia Infel de manera que
el cambio en el comportamiento econémico del consumidor medio sea el tinico
factor pertinente para demostrar que existe un perjuicio al cardcter distintivo. En
este sentido, DAVIES sefiala que el requisito del cambio en el comportamiento
econémico del consumidor medio puede ser uno de los factores para determinar
la existencia de un perjuicio en el caricter distintivo de la marca de renombre;
sin embargo, no comparte la idea de que este requisito sea el tinico medio para
probar la existencia de dicho perjuicio®. En definitiva, se critica que este factor
se haya convertido, tal y como expresa FHIMA, en un «superfactor» del cual
depende la proteccion frente al perjuicio al cardcter distintivo de la marca de
renombre *,

En relacion con la idoneidad de este requisito para demostrar la existencia
de un perjuicio al carécter distintivo de la marca de renombre, los argumentos
esgrimidos por los autores son muy similares a los aportados por la Abogada
General SHARPSTON en las Conclusiones de Intel. A este respecto, se cues-
tiona que el perjuicio del carécter distintivo de la marca de renombre conlleve
necesariamente un cambio en el comportamiento econdmico del consumidor
medio ™.

II. EL REQUISITO DEL CAMBIO EN EL. COMPORTAMIENTO
ECONOMICO DEL CONSUMIDOR MEDIO EN EL DERECHO
DE LA UNION EUROPEA

A pesar de la novedad que supone la inclusion del requisito relativo al
cambio en el comportamiento econémico del consumidor medio en la pro-
teccion frente a la dilucidn, lo cierto es que este criterio no es nuevo para el
Derecho de la Union Europea. De hecho, este requisito se encuentra recogido
en otras normas europeas. Concretamente, en la Directiva de publicidad enga-
nosa y publicidad comparativa® y en la Directiva sobre practicas comerciales
desleales®.

3 GIELEN, C. (2014), pags. 721 y sigs.

3 Davies, C. (2013), pag. 382.

% FHMA, L. (2011), pag. 151.

3 Apartado 74 de las Conclusiones de Intel.

¥ FHIMA, L. (2011), pag. 150; DAVIES (2013), pag. 376; SLOPEK (2009), pags. 352 y 353.

% Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre, sobre publicidad
engafosa y publicidad comparativa (version codificada).

4 Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo, relativa a las précticas co-
merciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el Mercado interior, que modifica
la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo (Directiva sobre practicas comerciales desleales).
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Por ello, a fin de comprender el alcance que supone la inclusién de este
criterio en la proteccion frente a la dilucién de la marca, es necesario acudir a
estas dos normas para abordar el estudio de este requisito en cada una de ellas.
Se pretende asi saber si es posible extraer y aplicar por analogia algunas de las
consideraciones relativas a este criterio al Derecho de marcas.

1. EL TRATAMIENTO DEL REQUISITO RELATIVO AL CAMBIO
EN EL COMPORTAMIENTO ECONOMICO DEL CONSUMIDOR MEDIO
EN LA DIRECTIVA DE PUBLICIDAD ENGANOSA Y PUBLICIDAD COMPARATIVA

Como se ha senalado al hilo de la sentencia Intel, el criterio sobre el cam-
bio en el comportamiento econémico del consumidor medio fue extraido de la
Directiva de publicidad engafiosa y publicidad comparativa. En concreto, su
origen se sitia en la derogada Directiva de publicidad engafosa y publicidad
comparativa de 1984+, En el articulo 2 de esta norma, el legislador europeo
introduce el criterio sobre el cambio en el comportamiento econémico del con-
sumidor medio al definir publicidad engafiosa. En este sentido, dicho precepto
establece que se entiende por publicidad engafiosa «toda publicidad que, de una
manera cualquiera, incluida su presentacion, induce a error o puede inducir a
error a las personas a las que se dirige o afecta y que, debido a su caricter en-
gafioso, puede afectar a su comportamiento economico 0 que, por estas razones
perjudica o es capaz de perjudicar a un competidor»**.

La afectacion del comportamiento econémico del consumidor medio que
rige en materia de publicidad es entendida como la alteracion de la decision de
compra del consumidor. En este sentido, el Tribunal de Justicia ha declarado
que esta alteracion puede implicar tanto la renuncia de «un nimero significativo
de consumidores a su decision de compra»* como la «decision de comprar, por
parte de un nimero significativo de consumidores a los que va dirigida la citada
publicidad», adoptada por ignorancia o creencia errénea*.

En su tarea interpretativa, el alto Tribunal europeo también ha tenido oca-
sién de pronunciarse sobre como se ha de llevar a cabo la prueba relativa al

4 Directiva 84/450/CEE del Consejo de 10 de septiembre de 1984 sobre publicidad engafosa y publi-
cidad comparativa, derogada por la Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
diciembre, sobre publicidad engafiosa y publicidad comparativa (version codificada). El criterio del cambio en
el comportamiento econdmico aparecia recogido en el articulo 2.2 de la anterior Directiva y, en la actualidad, se
encuentra recogido en el articulo 2.b) de la vigente Directiva de publicidad engafiosa y publicidad comparativa.
La redaccién es idéntica; sin embargo, el dmbito de aplicacién ya no es el mismo. Mientras la Directiva de 1984
protegia «a los consumidores y a las personas que ejercen una actividad comercial, industrial, artesanal o libe-
ral» (art. 1 de la Directiva 84/450/CEE), la Directiva de 2006 solo tiene por «objeto proteger a los comerciantes
contra la publicidad engafiosa y sus consecuencias injustas» (art. 1 de la Directiva 2006/114/CE).

Esta modificacién provoca que la referencia a la afectacién del comportamiento econémico no incluya
necesariamente al consumidor. Por ello, atendiendo a la finalidad perseguida en este articulo, las explicaciones
y reflexiones sobre el requisito del cambio en el comportamiento econdémico del consumidor medio se refieren
a la anterior Directiva de publicidad engafiosa y publicidad comparativa.

# Como se aprecia, la afectacion del comportamiento econémico del consumidor medio no es el tnico
medio para determinar el cardcter engafioso de la publicidad. Alternativamente, se puede reputar engafosa
aquella publicidad que por inducir o ser susceptible de inducir a error a las personas a las que se dirige, y debido
a su cardcter engafoso, perjudica o es capaz de perjudicar a un competidor. Sin embargo, teniendo en cuenta el
objeto del presente trabajo, esto es, el estudio del requisito relativo al cambio en el comportamiento econémico
del consumidor medio, esta alternativa no serd objeto de andlisis.

4 Apartado 15 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de enero de 1992, asunto C-373/90, X.

# Apartado 16 de la sentencia X y apartado 83 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de septiembre
de 2006, asunto C-356/04, Lidl Belgium GmbH & Co KG vs. Etablissementen Franz Colruyt NV.
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cambio en el comportamiento econdmico del consumidor. Segtin la jurispruden-
cia constante del Tribunal de Luxemburgo, compete a los érganos jurisdiccio-
nales tomar en consideracion, por un lado, «qué percepcion tiene el consumidor
medio de los productos o servicios objeto de la publicidad de que se trata, nor-
malmente informado y razonablemente atento y perspicaz»*; y, por otro lado,
«todos los elementos pertinentes del asunto»*.

Asimismo, el alto Tribunal ha declarado que, en determinadas circunstan-
cias, cuando el juez nacional se encuentre con dificultades especiales a la hora
de evaluar el cardcter engafioso de la publicidad, este puede «ordenar, en las
condiciones previstas por su Derecho nacional, un sondeo de opinién o un dic-
tamen pericial para instruir su decision»*’. En este supuesto, «incumbe al 6rga-
no jurisdiccional nacional, que considere necesario encargar semejante sondeo,
determinar con arreglo a su Derecho nacional el porcentaje de consumidores
engafiados por una mencion publicitaria que le pareceria suficientemente signi-
ficativa para justificar, llegado el caso, su prohibicion»*.

En relacion con los asuntos concretos analizados por el Tribunal de Justicia,
se ha considerado que «el hecho de no informar al consumidor de las diferencias
asi existentes entre productos objeto de una comparacion relativa tnicamente
a los precios puede inducir a error a este en cuanto a los motivos que permiten
explicar la diferencia de precio anunciada y en cuanto a la ventaja econdmica
que el consumidor puede obtener realmente al comprar al anunciante en lugar
de a un competidor determinado, y afectar, en la medida correspondiente, el
comportamiento econdmico de dicho consumidor. En efecto, se puede asi in-
ducir a este dltimo a creer que obtendré efectivamente una ventaja econémica
debida al cardacter competitivo de la oferta del anunciante y no a la existencia de
diferencias objetivas entre los productos comparados»*’. De igual modo, el alto
Tribunal ha entendido que es contrario a la Directiva de publicidad engafosa y
publicidad comparativa el hecho de que el consumidor adopte «una decisién en
la idea errénea de que se beneficiard de las diferencias de precios mencionadas
en la publicidad adquiriendo los productos de que se trata en todos los estable-
cimientos del grupo del anunciante antes que en los establecimientos de los
grupos competidores» >,

4 Apartado 78 de la sentencia Lidl Belgium y jurisprudencia citada (apartados 15 y 16 de la sentencia X;
apartado 31 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de julio de 1998, asunto C-210/96, Gut Springenheide
GmbH y Rudolf Tusky vs. Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt - Amt fiir Lebensmitteliiberwachung; aparta-
do 27 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de enero de 2000, asunto C-220/98, Estée Lauder Cosmetics
GmbH & Co. OHG vs. Lancaster Group GmbH; apartado 31 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de
octubre de 2002, asunto C-99/01, Gottfried Linhart vs. Hans Biffl; y apartado 55 de la sentencia de 8 de abril de
2004, asunto C-44/01, Pippig Augenoptik GmbH & Co. KG vs. Hartlauer Handelsgesellschaft mbH y Verlas-
senschaft nach dem verstorbenen Franz Josef Hartlauer Pippig Augenoptik).

4 Apartado 79 de la sentencia Lidl Belgium,y jurisprudencia cita (apartados 27 y 30 de la sentencia Estée
Lauder).

47 Apartados 35 y 37 de la sentencia Gut Springenheide.

# Apartado 36 de la sentencia Gut Springenheide.

4 Apartado 55 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de noviembre de 2010, asunto C-159/09, Lid!
SNC vs. Vierzon Distribution SA.

% Apartado 33 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de febrero de 2017, asunto C-562/15, Carre-
four Hypermarchés SAS vs. ITM Alimentaire International SASU.
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2. EL REQUISITO RELATIVO A LA DISTORSION DE MANERA SUSTANCIAL
DEL COMPORTAMIENTO ECONOMICO DEL CONSUMIDOR EN LA DIRECTIVA
SOBRE PRACTICAS COMERCIALES DESLEALES

Ademads de en la normativa de publicidad engafiosa y publicidad compa-
rativa, el criterio relativo al cambio en el comportamiento econémico del con-
sumidor medio también se recoge en la Directiva sobre practicas comerciales
desleales”'. Esta norma modificé varias Directivas, entre ellas la de publicidad
engafosa y comparativa?, a fin de armonizar las leyes nacionales de los Esta-
dos miembros sobre «las précticas comerciales desleales, incluida la publicidad
desleal, que son directamente perjudiciales para los intereses econdmicos de los
consumidores y, por ende, indirectamente perjudiciales para los de los compe-
tidores legitimos»**. Se trata de una Directiva de maximos que tiene como ob-
jetivo abordar «las pricticas comerciales que influyen directamente en las deci-
siones de los consumidores sobre transacciones relacionadas con productos» >,

Dado que la finalidad de esta norma es justamente proteger los intereses
econdmicos de los consumidores, el cambio en el comportamiento econdmico
del consumidor se perfila como un concepto clave. Prueba de ello, es su inclu-
sion dentro del listado de definiciones contenidas en el articulo 2 de la Directiva.
Aunque es necesario puntualizar que la Directiva sobre practicas comerciales
desleales no habla de «cambio», sino de «distorsién» del comportamiento eco-
nomico de los consumidores.

En la letra ¢) del articulo 2 de la Directiva, el legislador de la Unién incluyo
la definicion de «distorsionar de manera sustancial el comportamiento econémi-
co de los consumidores». El precepto define este concepto como «utilizar una
préctica comercial para mermar de manera apreciable la capacidad del consu-
midor de adoptar una decisiéon con pleno conocimiento de causa haciendo asi
que este tome una decision sobre una transaccién que de otro modo no hubiera
tomado». Asimismo, para completar esta definicion, el citado articulo explica
en su letra k) qué ha de entenderse por «decision sobre una transaccién». Y, a
tal efecto, expone que esta es «toda decision por la que un consumidor opta por
comprar o no un producto y resuelve de qué manera y en qué condiciones efec-
tda la compra, si realiza un pago integro o parcial, si conserva un producto o se
deshace de él y si ejerce un derecho contractual en relacién con dicho producto,
tanto si el consumidor opta por actuar como por abstenerse de actuar».

Ademads de en estas definiciones, las referencias al cambio o, mejor dicho,
a la distorsion del comportamiento econdmico del consumidor medio se ex-

! Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo, relativa a las practicas co-
merciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el Mercado interior, que modifica
la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo (Directiva sobre practicas comerciales desleales). Vid. GARCIA PEREZ, R. (2006), pags. 475-484.

2 Tato PLAZA, A. (2018), pdgs. 186-188.

3 Considerando 6 de la Directiva sobre précticas comerciales desleales.

Considerando 7 de la Directiva sobre précticas comerciales desleales. Y, en el mismo sentido, el articu-
lo 1 de la citada norma se refiere al &mbito objetivo de la Directiva declarando que: «La presente Directiva tiene
por objeto contribuir al buen funcionamiento del mercado interior y alcanzar un elevado nivel de proteccién
de los consumidores mediante la aproximacion de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
de los Estados miembros sobre las pricticas comerciales desleales que perjudican a los intereses econémicos
de los consumidores».
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tienden a lo largo de la norma. De hecho, este concepto se presenta como un
requisito necesario tanto en la cldusula general>> como en los articulos relativos
a las practicas engafosas®® con los consumidores.

Por lo que se refiere a la cldusula general, el articulo 5.2 establece que
«una prdctica serd desleal si: a) es contraria a los requisitos de la diligencia
profesional, y b) distorsiona o puede distorsionar de manera sustancial, con
respecto al producto de que se trate, el comportamiento economico del con-
sumidor medio al que afecte o al que dirige la practica, o del miembro medio
del grupo, si se trata de una practica comercial dirigida a un grupo concreto de
consumidores». Por su parte, en relacion con las practicas engafiosas con los
consumidores, los articulos 6 y 7 de la Directiva establecen que se considerard
engafiosa la practica comercial que provoque, o pueda provocar, que el consu-
midor medio «tome una decisién sobre una transaccién que de otro modo no
hubiera tomado»?’.

Como se aprecia, para que una practica sea considerada desleal, esta ha de
ser capaz de distorsionar el comportamiento econdémico del consumidor medio,
en la medida en que la decisién del consumidor medio sobre una transaccién
no se realice con pleno conocimiento de causa’®. A priori, parece que el requi-
sito se centra en si el consumidor medio opta por comprar o no un producto o
servicio. Sin embargo, el Tribunal de Justicia ha tenido ocasion de interpretar
el concepto de «decision sobre una transaccion» y ha entendido el mismo de
forma amplia. Segun el alto Tribunal, «dicho concepto incluye no solo la de-
cisién de adquirir o no un producto, sino también la que presenta un vinculo
directo con esta, en particular, la de entrar en la tienda»*. De este modo, por
decision sobre una transaccién ha de entenderse comprendida «toda decision
relacionada directamente con la de adquirir o no un producto»®.

3 Articulo 5 de la Directiva sobre practicas comerciales desleales.

% Articulos 6 y 7 de la Directiva sobre practicas comerciales desleales. En relacion con la estructura de
la Directiva y, concretamente, con el andlisis sobre las practicas comerciales engafosa, vid. MASSAGUER FUEN-
TES, J. (2006), pags. 13-25.

7 Apartados 1y 2 de los articulos 6 y 7 de la Directiva sobre practicas comerciales desleales.

Respecto al significado de estos preceptos se ha pronunciado Ruiz Peris declarando que «en primer lugar
hay que indicar que la distorsion real o potencial implica que la voluntad del consumidor deja de formarse li-
bremente como consecuencia de un factor externo: el comportamiento desleal. Ello puede ser debido a la mani-
pulacién, ocultamiento de informaciones relevantes, falseamiento de las que se le comunican, coaccién u otros
factores que determinan el nacimiento de los vicios de la voluntad. Sin embargo, para apreciar la existencia de
distorsion no serd preciso que se cumplan los requisitos para reconocer la existencia de un vicio de la voluntad
con efectos contractuales sino que bastara con que el comportamiento del empresario genere en el consumidor
un conocimiento, desconocimiento o juicio distorsionados y sea tomado en cuenta en la adopcion de la decision
como motivo de la misma y no a mayor abundamiento. [...] No es preciso que el comportamiento desleal deter-
mine completamente la decisién del consumidor, sino que basta con que tenga una influencia apreciable en ella,
que pese o pueda pesar en la decision». Ruiz Peris, I. (2010), pag. 55.

3 Como bien explica FERNANDEZ CARBALLO-CALERO, «se consagra asi una especie de regla de minimis
que debe llevar a excluir la calificacién como engafiosas de aquellas practicas que, pese a ser aptas para desenca-
denar el error de sus destinatarios, o bien no poseen ningtn tipo de incidencia en su comportamiento econémico
o bien dicha incidencia resulta insignificante». FERNANDEZ CARBALLO-CALERO, P. (2019), pdg. 17.

3 Apartado 36 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de diciembre de 2013, asunto C-281/12,
Trento Sviluppo srl'y Centrale Adriatica Soc. coop. Arl vs. Autorita Garante della Concorrenza e del Mercato.

Es importante sefialar que la practica comercial del asunto principal se referia a la «informacién relativa a
la disponibilidad de un producto a un precio ventajoso durante un periodo concreto». En concreto se cuestionaba
si se podia considerar «que unos actos preparatorios de la eventual compra de un producto, como el desplaza-
miento del consumidor al punto de venta o el hecho de entrar en este, constituyen decisiones sobre una transac-
cién en el sentido de la mencionada Directiva». Apartado 36 de la sentencia Trento.

% Apartado 38 y fallo de la sentencia Trento.
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En esta labor interpretativa, el Tribunal de Justicia no ha arrojado mucha
luz sobre qué précticas comerciales pueden ser susceptibles o no de modificar
el comportamiento econdmico del consumidor medio ni en cémo demostrar
este cambio. Esta tarea se ha dejado en manos de los érganos jurisdiccionales
nacionales, sin que el alto Tribunal haya proporcionado algiin tipo de guia o
valoracion sobre las practicas concretas planteadas®'.

No obstante, el Tribunal de Justicia si se ha pronunciado sobre el hecho de
que la accién u omision por parte del comerciante haya de revestir un cardcter
repetido o deba afectar a mas de un consumidor. En este sentido, el Tribunal
ha considerado que «la comunicacién de una informacién errénea [...] por par-
te de un comerciante a un consumidor debe calificarse de «practica comercial
engafiosa» en el sentido de dicha Directiva, aun cuando esa comunicacién no
haya afectado mds que a un unico consumidor»®. Segtn el alto Tribunal, «la
Directiva no fija ningtin umbral, ni de frecuencia ni de nimero de consumidores
afectados, a partir del cual una accién o una omisién quede comprendida en
el ambito de aplicacion de la Directiva»®. Ademas, «como se desprende del
uso de “puede”, el articulo 6 de la Directiva sobre las practicas comerciales
desleales es de caricter esencialmente preventivo, de modo que, a efectos de la
aplicacion de este articulo, basta con que el comerciante haya comunicado una
informacién objetivamente errénea, que pueda influir desfavorablemente en la
decision del consumidor sobre una transaccion» %,

IV.  LAS POSIBLES INTERPRETACIONES SOBRE
LA INCLUSION DEL REQUISITO RELATIVO
AL CAMBIO EN EL COMPORTAMIENTO ECONOMICO
DEL CONSUMIDOR MEDIO EN LA PROTECCION
FRENTE LA DILUCION DE LA MARCA

La inclusién del factor relativo al cambio en el comportamiento econémico
del consumidor medio dentro de la proteccién contra la dilucion de la marca
no ha sido explicada por el Tribunal de Justicia. La relevancia que reviste este
«superfactor», configurado como requisito sine qua non, provoca que la ausen-

% Aun asi, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se pueden extraer algunas consideraciones sobre
qué précticas comerciales son susceptibles o no de modificar el comportamiento econémico del consumidor me-
dio. En este sentido, en relacion con las practicas que pueden considerarse desleales, el Tribunal de Luxemburgo
consider6 que el «hecho de que la posibilidad de participar en un concurso represente, al menos para una parte
del publico interesado, el motivo decisivo para adquirir un diario constituye uno de los elementos que puede
tener en cuenta el juez nacional al realizar un andlisis de ese tipo». Apartado 44 de la sentencia del Tribunal de
Justicia de 9 de noviembre de 2010, asunto C-540/08, Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH &
Co. KG vs. «Osterreich»-Zeitungsverlag GmbH.

Por otra parte, el alto Tribunal ha entendido que «el hecho de que el editor de prensa realice tales publi-
caciones que pueden promocionar, en su caso indirectamente, los productos y servicios de terceros no puede
distorsionar de manera esencial el comportamiento econdmico del consumidor al decidir adquirir o tomar po-
sesion del periddico de que se trata, por lo demds distribuido gratuitamente». Apartado 41 de la sentencia del
Tribunal de Justicia de 13 de octubre de 2013, asunto C-391/12, RLvS Verlagsgesellschaft mbH vs. Stuttgarter
Wochenblatt GmbH.

2 Apartado 60 y fallo de la sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de abril de 2015, asunto C-388/13,
UPC Magyarorszdg Kft vs. Nemzeti Fogyasztovédelmi Hatosdg.

% Apartado 45 de la sentencia UPC.

El Tribunal sefiala que lo contrario implicarfa que «corresponde al consumidor determinar que otros par-
ticulares han resultado perjudicados por el mismo operador, cuando, en la practica, esa prueba es muy dificil de
establecer». Apartado 46 de la sentencia UPC.

% Apartado 49 de la sentencia UPC.
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cia de explicacion sea muy llamativa; sobre todo, teniendo en cuenta que no se
ofrece ninguna guia sobre cdmo se ha de entender y/o aplicar este factor.

Ante esta actuacion del Tribunal, podria pensarse que el mismo pretende
que se apliquen por analogia los criterios fijados sobre este requisito a lo largo
de su jurisprudencia en materia de publicidad y précticas comerciales desleales.
Sin embargo, ello no es posible o, al menos, no lo es sin desnaturalizar la tutela
frente a la dilucién de la marca. Los motivos que impiden esta aplicacidn ana-
l6gica son fundamentalmente dos: la finalidad del requisito en cada una de las
normas y las propias declaraciones emitidas por el Tribunal de Justicia en rela-
cién con cdmo ha de determinarse el cambio en el comportamiento econémico
del consumidor medio.

El primer obst4culo que encuentra la aplicacién por analogia es la finalidad
o, mejor dicho, la funcién que cumple el requisito en cada una de las normas
analizadas. Como se ha apuntado, tanto en la Directiva de publicidad enga-
flosa y publicidad como en la Directiva sobre pricticas comerciales desleales,
el criterio relativo al cambio en el comportamiento del consumidor medio se
emplea para delimitar qué clase de error o engafio pueden ser prohibidos. En
estas Directivas, es la capacidad de alterar el comportamiento econdémico del
consumidor lo que permite reputar de engafiosa o desleal una publicidad o una
préctica concreta y, por ende, prohibirla. De este modo, puede existir un error o
un engafio en la publicidad o en una practica que sea aceptado (esto es, que no
esté prohibido) en la medida en la que este no provoca o no es susceptible de
provocar una alteracién en el comportamiento del consumidor.

Por su parte, en la proteccion frente al perjuicio del caracter distintivo de la
marca de renombre, este requisito se emplea para demostrar que existe un dafio al
caracter distintivo de la marca. Segin el Tribunal de Justicia, «sin probar que se
cumple ese requisito, no se puede constatar el perjuicio o el riesgo de perjuicio al
caracter distintivo de la marca anterior»®. Sin embargo, el alto Tribunal no precisa
como la erosion de la capacidad distintiva de la marca influye en el consumidor
para que este cambie su comportamiento economico. Ante la falta de explicacién
sobre como la dispersion gradual de la identidad de la marca en la mente del con-
sumidor provoca que este cambie su comportamiento econdmico, es necesario rea-
lizar una serie de precisiones que permitan comprender el alcance de este requisito.

El Tribunal de Justicia parece entender la modificacién del comportamiento
econémico del consumidor medio como una reduccion del deseo de comprar los
productos designados por la marca anterior de renombre®, que inevitablemente
se reflejard en una pérdida en las ventas del titular de la marca de renombre®’.
Sin embargo, esta premisa se encuentra con un obsticulo fundamental dado que
la misma no atiende a la realidad del perjuicio y, en consecuencia, provoca que
el requisito no sea generalizable a todos los casos.

En primer lugar, se ha de tener presente que puede haber un cambio en el
comportamiento del consumidor medio que no tenga por qué estar directamente

5 Apartado 36 de la sentencia Wolf del Tribunal Justicia, asunto C-383/12 P.

% MIDDLEMISS, S., y WARNER, S. (2009), pags. 328, 332 y 335; SMITH, J., y MEALE, D. (2009).

7 Debido a que el criterio del cambio en el comportamiento econémico del consumidor medio supone
un criterio objetivo que no puede ser deducido de elementos subjetivos, parece 16gico que el mismo se pruebe
mediante una reduccion en las ventas del producto o servicio que designa la marca de renombre. En relacién con
la prueba de este requisito a través de la pérdida en las ventas, vid. FHIMA (2011), pag. 148.
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relacionado con el uso del signo posterior®. De este modo, una pérdida en las
ventas puede atender a otras causas distintas tales como reduccién en la calidad
de los productos, decisiones empresariales poco acertadas, afectacién de una
situacion econémica poco favorable, entre otros motivos. En este supuesto seria
necesario demostrar que existe un nexo causal entre el uso del signo posterior
acusado de perjudicar el cardcter distintivo de la marca de renombre y el cambio
en el comportamiento econdmico del consumidor. La prueba de este nexo impli-
caria la realizacién de un estudio de mercado debido a que solo comparando la
actuacién del consumidor medio y la situacion econdmica en ese sector concre-
to, se podria concluir que la pérdida en las ventas deriva de un elemento ajeno
al mercado que tnicamente afecta la empresa titular de la marca de renombre®.
En consecuencia, la prueba del cambio en el comportamiento econdmico del
consumidor medio resulta una prueba compleja y costosa. Ello se ve agravado
atn mas cuando la infraccion se alega en sede de registro, esto es, como motivo
de denegacion relativo.

En segundo lugar, cabe cuestionar por qué no puede haber un perjuicio al
cardcter distintivo de la marca de renombre si no se constata una modificacion
del comportamiento econémico del consumidor medio. Atendiendo a la finali-
dad de esta infraccidn, la proteccidon de la marca de renombre frente al perjuicio
a su cardcter distintivo trata de evitar «la debilitacion de la capacidad de dicha
marca para identificar como procedentes de su titular los productos o servicios
para los que se registrd y respecto de los cuales se ha utilizado, dado que el uso
de la marca posterior da lugar a la dispersion de la identidad de la marca ante-
rior y de su presencia en la mente del publico. Asi sucede, en particular, cuando
la marca anterior, que generaba una asociacién inmediata con los productos o
servicios para los que se registrd, deja de tener este efecto» . En definitiva, esta
proteccidn especial busca salvaguardar la capacidad distintiva y el potencial
publicitario de la marca de renombre”'. Por este motivo, puede suceder que la
modificacién del comportamiento econdmico del consumidor medio no sea una
consecuencia inmediata o constatable a corto plazo. Es cierto que, a largo plazo,
la debilitacion de la capacidad distintiva de la marca de renombre puede llegar
a suponer una pérdida en las ventas del producto o servicio designado por dicha
marca debido a que este perjuicio merma la vis attractiva o selling power de la
marca. Sin embargo, para que ello ocurra es necesario que la marca sea diluida,
es decir, esta situacion se daria una vez que el perjuicio se ha constado al no ser
protegida la marca.

En resumen, el requisito relativo al cambio en el comportamiento econ6-
mico del consumidor medio se perfila, en sede de publicidad y de practicas
comerciales desleales, como la circunstancia que permite determinar el caracter
engafioso o desleal de la publicidad o de la practica concreta. En este contexto,
se aprecia una relacion entre el requisito y la finalidad de las normas dado que
el consumidor modifica su decision de compra guiado por el error o el engafio.

8 Ibid., pag. 148.

% FHIMA se refiere al estudio de mercado indicando que «presumably though it was not the intention of
the ECJ to turn every registrability and infringement action into a mini investigation into market conditions».
Fuima, 1. (2011), pdg. 148. En relacién con la importancia del nexo de causalidad se ha pronunciado SLOPEK en
SLOPEK, D. (2009), pags. 352y 353.

" Apartado 29 de la sentencia Intel.

7! FERNANDEZ-NOVOA, C. (2017), pag. 579.
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Sin embargo, en la protecciéon contra la dilucién de la marca, este criterio no
juega el mismo papel. El problema es que, en la tutela de la marca de renombre,
no existe una relacion directa entre la alteracion de la decision de compra del
consumidor y el uso de un signo idéntico o similar a la marca de renombre en
relacion con productos o servicios idénticos, similares o diferentes. Resulta muy
complicado entender el proceso 16gico por el que la consecuencia de este uso
deriva en un cambio en el comportamiento econémico del consumidor medio.

El segundo obstaculo con el que se encuentra la traslacion del requisito re-
lativo al cambio en el comportamiento econémico del consumidor medio a la
proteccion frente a la dilucién de la marca es, justamente, las propias decla-
raciones del Tribunal de Justicia sobre como puede demostrarse este criterio.
Las precisiones respecto a como demostrar la existencia de un cambio en el
comportamiento econémico del consumidor medio realizadas por el Tribunal de
Luxemburgo para cada una de las normas estudiadas son incompatibles entre si.

En relacién con el concepto de cambio en el comportamiento econémico
del consumidor medio que rige en sede de proteccion de la marca de renombre,
el Tribunal de Luxemburgo declar6 que este requisito se trata de un criterio
objetivo. Por lo que, segun el alto Tribunal, esta «modificacién no puede de-
ducirse Unicamente de elementos subjetivos, como la mera percepcion de los
consumidores»’>. Como se ha visto, esta afirmacion contenida en la sentencia
Wolf difiere enormemente de las declaraciones emitidas por el Tribunal en sede
de publicidad y de practicas comerciales desleales, donde los elementos subje-
tivos si son tomados en consideracion.

De hecho, en sede de la Directiva de publicidad engafiosa y publicidad
comparativa, es jurisprudencia constante del Tribunal de Luxemburgo que, para
llevar a cabo la prueba relativa al cambio en el comportamiento econémico
del consumidor, se ha de tener en cuenta, justamente, «qué percepcion tiene el
consumidor medio de los productos o servicios objeto de la publicidad de que
se trata, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz». Y es
mads, el alto Tribunal ha declarado que, en determinadas circunstancias, cuando
el juez nacional se encuentre con dificultades especiales a la hora de evaluar
el cardcter engafoso de la publicidad, este puede «ordenar, en las condiciones
previstas por su Derecho nacional, un sondeo de opinién o un dictamen pericial
para instruir su decision» .

Por su parte, respecto a la Directiva sobre pricticas comerciales desleales,
el Tribunal de Justicia parece ir mds alld al considerar como prictica comercial
engafiosa una comunicacién con informacion errénea que afecta simplemente
a un dnico consumidor™. Segun el érgano jurisdiccional europeo es suficiente,
para determinar el cardcter engafioso de una prictica, que esta «pueda influir
desfavorablemente en la decisién del consumidor sobre una transaccion»’¢.

Como se aprecia, ninguna de las valoraciones realizadas en relacién con la
Directiva de publicidad o de practicas comerciales desleales son aplicables a la

2 Apartado 37 de la sentencia Wolf del Tribunal Justicia, asunto C-383/12 P.

73 Apartado 78 de la sentencia Lidl Belgium y jurisprudencia citada (vid. nota 45).
7 Apartados 35 y 37 de la sentencia Gut Springenheide.

> Apartado 60 y fallo de la sentencia UPC.

6 Apartado 49 de la sentencia UPC.
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apreciacion del requisito relativo al cambio en el comportamiento econémico
del consumidor medio en sede de la proteccion frente a la dilucion de la marca.
Esto se debe a que el criterio que rige en Derecho de marcas se configura como
un requisito objetivo que no puede demostrarse mediante los elementos subje-
tivos que se permiten para estas dos Directivas. Por consiguiente, parece que
cuando el Tribunal de Luxemburgo exige, para determinar el cambio en el com-
portamiento econdmico del consumidor medio, un elemento objetivo lo que esta
demandando es que se constate una reduccidn en las ventas de los productos o
servicios designados por la marca de renombre.

De este modo, el Tribunal no solo elevaba el nivel de prueba para la protec-
cion frente a la dilucién de la marca respecto del resto de infracciones frente a
las que se protege a la marca de renombre”’, sino que, ademads, exige un nivel de
prueba superior en relacion con el mismo requisito en sede de la dilucién de la
marca que en aplicacion de las Directivas de publicidad y de préacticas comer-
ciales desleales.

1. LA POSIBLE EXPLICACION DEL REQUISITO RELATIVO AL CAMBIO
EN EL COMPORTAMIENTO ECONOMICO DEL CONSUMIDOR MEDIO
PARA LA PROTECCION FRENTE A LA DILUCION DE LA MARCA:
LA REFERENCIA A LA CONFUSION

Como se desprende de este andlisis, a pesar de que este criterio aparece
recogido en distintas normas de la Unién Europea, no existe un tinico concepto
ni una unica aplicacién del requisito relativo al cambio en el comportamiento
econdmico del consumidor medio. Por ello, cabe cuestionar qué tenia en mente
el Tribunal de Justicia al instaurar este requisito en sede de la proteccion frente
a la dilucién de la marca, dado que parece que no era el criterio que rige en sede
de publicidad ni el de practicas comerciales desleales.

La posible respuesta a esta cuestion es una figura ajena al Derecho de la
Unién Europea y al Derecho continental: la proteccion anglosajona del passing-
off™. Esta posibilidad se desprende de una afirmacion controvertida emitida por
el Tribunal de Justicia en la sentencia Wolf. En este asunto, el Tribunal declar6
que «el mero hecho de que estos [los consumidores] adviertan la presencia de un
nuevo signo similar a un signo anterior no basta por si solo para acreditar la exis-
tencia de un perjuicio o de un riesgo de perjuicio al cardcter distintivo de la marca
anterior, en el sentido del articulo 8, apartado 5, del Reglamento nim. 207/2009,
en la medida en que esa similitud no cree confusion en su mente» .

En esta declaracidn, el alto Tribunal incluye, dentro de la proteccion de la
marca de renombre, un criterio ajeno a esta tutela: la confusion®. Esta alusion a

77 Apartado 40 de la sentencia Wolf del Tribunal Justicia, asunto C-383/12 P.

En concreto, en Wolf, el Tribunal de Justicia recordé que en la sentencia Intel «el Tribunal de Justicia ex-
preso claramente la necesidad de exigir un nivel de prueba superior para poder constatar un perjuicio o un riesgo
de perjuicio al cardcter distintivo de la marca anterior».

78 La figura del passing-off ha sido resumida por LORD OLIVER OF AYLMERTON en una ilustrativa frase: «no
man may pass off his goods as those of another». Reckitt & Colman Products vs. Borden Inc,[1990] The Weekly
Law Reports [W.L.R.], 13 de abril de 1990 (pags. 491-59), pag. 499.

7 Apartado 40 de la sentencia Wolf del Tribunal Justicia, asunto C-383/12 P.

% Se ha de recordar que en sede de riesgo de confusién la proteccién conferida se basa en el error del
consumidor con relacion a la procedencia de los productos o servicios debido a la similitud entre los signos en
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la confusién resulta muy llamativa, dado que se trata de un elemento completa-
mente ajeno a la teorfa de la dilucion por ser un proceso mental distinto. De he-
cho, el propio Tribunal de Justicia se ha hecho eco de esta realidad al establecer
que el titular de una marca de renombre puede «prohibir la utilizacién sin justa
causa de signos idénticos o similares a su marca, sin exigir que se demuestre
un riesgo de confusidn, ni siquiera cuando los productos de que se trate no sean
similares»®!.

Por ello, la referencia a la confusion parece hacer un guifio a la proteccion
inglesa del passing-off®, en la cual si se exige cierta confusion para su aplica-
cion®. Esta figura anglosajona tiene como finalidad proteger el goodwill de una
empresa frente al dafio que este puede sufrir por las declaraciones falsas o las
tergiversaciones realizadas por un competidor. Los tres elementos esenciales
para la proteccion del passing-off son justamente misrepresentation [declaracio-
nes falsas o tergiversaciones]®, damage [dano]® y goodwill®.

El passing-off se aplica a los supuestos en los que el goodwill de un comer-
ciante es dafiado, o puede ser dafiado, por las declaraciones falsas realizadas por
otro®’. En el niicleo del passing-off subyace el engafio o la probabilidad de que
se produzca un engafio, en particular respecto a los consumidores®. Gracias a la
amplitud de su formulacion, el passing-off es una figura que ha ido evolucionan-
do y se ha empleado para otorgar proteccion en supuestos y en escenarios muy
diversos®. La versatilidad de esta figura ha permitido y permite que la misma

conflicto. Por el contrario, la proteccion de la marca que goza de renombre no exige que la similitud genere con-
fusion en el publico pertinente, sino que la similitud exigida entre los signos ha de provocar el establecimiento
de un vinculo entre la marca que goza de renombre y el signo posterior. En su jurisprudencia, el Tribunal de
Justicia de la Unién Europea ha aclarado cudles son estas finalidades perseguidas en cada una de las protec-
ciones —esto es, riesgo de confusion y proteccion de la marca que goza de renombre—. En este sentido cabe
citar el apartado 20 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, asunto C-251/95, Sabel
BV vs. Puma AG, Rudolf Dassler Sport; el apartado 36 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio
de 2000, asunto C-425/98, Marca Mode CV vs. Adidas AG y Adidas Benelux BV y los apartados 58 y 66 de la
sentencia Intel.

81 El apartado 20 de la sentencia Sabel dispone textualmente: «procede, ademds, sefialar que la interpreta-
cién formulada en el apartado 18 de la presente sentencia no se ve contradicha por el apartado 3 y la letra a) del
apartado 4 del articulo 4 de la Directiva ni por el apartado 2 de su articulo 5, que permiten al titular de una marca
que goce de renombre prohibir la utilizacion sin justa causa de signos idénticos o similares a su marca, sin exigir
que se demuestre un riesgo de confusion, ni siquiera cuando los productos de que se trate no sean similares».

8 Davis, J. (2010), pags. 564 y 565.

8 Tal y como sostiene GARDNER, «the best evidence of misrepresentation is the unsolicited and sponta-
neous evidence from members of the trade or public who have been confused or deceived by the defendant’s
activities». GARDNER, M. (2016), pag. 52.

84 Tal y como explica WADLOW en relacién con el criterio de misrepresentation, «a representation is false
ifitis calculated to deceive in fact, even if it is literally true in some sense. Likewise, a representation is false if it
is deemed to deceive a substantial number of those to whom it is addressed, even if others will not be deceived».
WabLow, C. (2016), pag. 8.

85 Respecto al dafio, WADLOW explica que «damage is essential to passing-off in that for a misrepresen-
tation to be actionable it must be one calculated to cause damage to the claimant’s goodwill. [ ...] The claimant
need not prove either actual or special damage. A real, tangible probability of damage is sufficient. The two
most common heads of damage are the claimant will lose business to the defendant if the two are in competi-
tion, or that the claimant will suffer if, as is often the case, the defendant’s goods or services are inferior. Other
heads of damage have been recognized and there is no reason to believe that the categories of damage have
been closed». Ibid., pag. 9.

8 Ibid., pags. 8 y 539; CARTY, H. (1996), pag. 634.

87 KAMPERMAN SANDERS, A. (1997), pdg. 52.

8 Jacob J en Hodgkinson & Corby Ltd and Roho Inc. vs. Wards Mobility Services Ltd, [1995] Fleet Street
Reports [F.S.R.] (pags. 169-184), pag. 175.

8 En este sentido, MILLETT L. J. explicé en Harrods vs. Harrodian School que «in its classic form the mis-
representation which gave rise to an action for passing-off was an implied representation by the defendant that
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sea aplicada en un amplio abanico de situaciones que, en nuestro sistema legal
continental, serfan reconducidas al Derecho contra la competencia desleal o al
Derecho de marcas. Uno de los supuestos en los que ha sido alegada esta protec-
cion ha sido en casos afines a la proteccion de la marca de renombre. De hecho,
ciertos pasajes de la jurisprudencia inglesa relativa al passing-off emplean una
argumentacion y un lenguaje muy proximo al utilizado en la proteccion frente
a la dilucion de la marca, llegando incluso a emplear el término «dilucion».

Sin embargo, a pesar del lenguaje y de las referencias contenidas en las
sentencias inglesas, la figura del passing-off no esta disefiada para tutelar a la
marca frente a su dilucién. La finalidad del passing-off no es proteger el valor
de la marca en si, ni su goodwill, sino el tutelar el goodwill de la empresa o co-
merciante, por ello, para aplicar esta tutela se requiere confusion®'. En el célebre
caso Harrods, la proteccion de passing-off fue denegada por la ausencia de una
confusion por parte de los consumidores®*.

A la vista de lo expuesto, y teniendo en cuenta la nacionalidad del 6rgano
remitente en Intel, parece que la introduccion del requisito relativo al cambio en
el comportamiento econémico del consumidor medio estd motivada por la bus-
queda de la existencia de confusién por parte de los consumidores, manteniendo
asi la estructura que permite aplicar la tutela anglosajona del passing-off. Sin
embargo, a pesar de esta posible inspiracion, lo cierto es que la incorporacién
del criterio de confusion a la tutela frente a la dilucién de la marca adolece de
los mismos problemas que el requisito relativo al cambio en el comportamiento
econdémico del consumidor medio: desvirtda la proteccion frente a la dilucién
de la marca.

V. REFLEXION

La figura de la dilucidn, o lo que es lo mismo, la proteccidn frente al perjui-
cio al caracter distintivo de la marca de renombre, es una de las cuestiones mas
controvertidas dentro del Derecho de marcas®. Esta controversia tiene que ver,
en gran parte, por el desconocimiento y la complejidad que rodean a esta tutela.
Por ello, no es de extrafiar que los tribunales busquen férmulas que les permitan
comprender y aplicar esta proteccion extraordinaria conferida a las marcas de
renombre. Sin embargo, esta complejidad no puede llevar a los Tribunales a la
inaplicacion o desnaturalizacién de la tutela.

El factor relativo al cambio en el comportamiento econdémico del consumi-
dor medio se ha configurado como un requisito sine gua non para la proteccion

his goods were the goods of the plaintiff, but by the beginning of the present century the tort had been extended
beyond this. As Lord Diplock explained in the Advocaat case ..., it came to include the case ‘where although
the plaintiff and the defendant were not competing traders in the same line of business, a false suggestion by
the defendant that their businesses were connected with one another would damage the reputation and thus
the goodwill of the plaintiff’s business». Harrods Ltd vs. Harrodian School Limited, [1996] Reports of Patent,
Design and Trade Mark Cases [R.P.C.] (pags. 697-732), pag. 712.

% En relacién con el lenguaje empleado, vid. CARTY, H. (1996), pags. 638 a 640.

' Harrods vs. Harrodian School, pag. 716.

2 Harrods vs. Harrodian School, pags. 710y 731.

% El profesor MCCARTHY se ha hecho eco de la falta de comprension que existe sobre qué es la dilucion
por parte de los abogados, jueces y titulares de marcas. En su opinidn, el desconocimiento sobre esta figura
provoca que en la prictica la normativa de la dilucién sea aplicada en supuestos en los que no corresponde.
McCArTHY, T. J. (2004), pag. 1163.
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frente al perjuicio al cardcter distintivo de la marca de renombre. Este hecho,
que condiciona la tutela reforzada frente al perjuicio del caracter distintivo de la
marca de renombre a la prueba de un cambio en el comportamiento econdmico
del consumidor medio, o un serio riesgo de que dicho cambio ocurra, agrava de
forma innecesaria la carga de la prueba del titular de la marca de renombre. Y
el problema de esta dificultad afiadida, que pretende dotar de objetividad a la
proteccion frente a la dilucion de la marca®™, es que este requisito no atiende a
la naturaleza del perjuicio por lo que el mismo no puede generalizarse a todos
los casos®.

Ademds, no se puede obviar que el cambio en el comportamiento econémi-
co del consumidor medio no es el tnico elemento objetivo y cuantificable que
puede ser tenido en cuenta para valorar si existe o no un perjuicio al cardcter
distintivo de la marca. En este sentido, el perjuicio al cardcter distintivo de la
marca puede conllevar consecuencias econémicas que no estén directamente
relacionadas con el comportamiento econémico del consumidor medio. De este
modo, la pérdida del valor econémico de la marca puede reflejar de forma mds
precisa el perjuicio sufrido al cardcter distintivo de la marca®.

Por otra parte, como se ha apuntado, existe otra cuestién controvertida en
torno a este criterio y a la consiguiente desnaturalizacion de la tutela frente a
la dilucién de la marca: la referencia a la confusién. Error, confusién y engaio
no es lo mismo que dilucién. Si bien todos ellos constituyen procesos menta-
les que se dan en la mente del consumidor, el resultado de cada uno es distinto.
En el caso de la confusidn, el proceso mental resultante es el error o equivo-
cacion: el consumidor, ante la presencia de la marca posterior, piensa erré-
neamente que los productos o servicios designados por esta tienen la misma
procedencia empresarial que los identificados por la marca anterior o, en su
caso, que proceden de empresas vinculadas econémicamente®’. Por su parte,
mediante la teorfa de la dilucién no se pretende proteger a los consumidores
ante un error, confusién o engafio, sino que tiene como finalidad salvaguardar
la fuerza distintiva de la marca. Esto es, se trata de evitar la dispersion de la
identidad y de la presencia en la mente del publico de la marca de renombre
que el uso de un signo idéntico o similar puede generar. Por ello, se exige un

° En el apartado 37 de la sentencia de casacion Wolf [sentencia Wolf del Tribunal de Justicia, asunto
C-383/12 P], el Tribunal de Justicia declara que el cambio en el comportamiento econdémico del consumidor
medio se trata de un requisito de cardcter objetivo que no puede deducirse de elementos subjetivos como la
percepcion de los consumidores.

> No obstante, con ello no niego que el cambio en el comportamiento econdémico del consumidor medio
sea un factor que pueda evidenciar que existe un perjuicio al cardcter distintivo en ciertos supuestos. Lo que no
comparto que este sea el factor sine qua non por el que la infraccién deba y pueda ser constatada.

% El criterio relativo al valor econémico de la marca fue valorado por la EUIPO al interpretar las declara-
ciones del Tribunal de Justicia en el asunto Citigate. Resolucién de la Sala Primera de Recurso de la EUIPO de
30 de abril de 2009, caso R 821/2005-1, Citigate/Citicorp et al., en especial, apartados 34, 35 y 38.

7 En cuanto al desarrollo jurisprudencial del riesgo de confusion son relevantes los apartados 16 a 18 de
la sentencia Sabel, en los cuales el Tribunal de Justicia establece cudles son los limites del riesgo de confusion.
Tras esta interpretacion, el Tribunal declara que «constituye un riesgo de confusién en el sentido de la letra b)
del apartado 1 del articulo 5 de la Directiva el riesgo de que el ptiblico pueda creer que los correspondientes
productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas econdmicamente»;
apartado 29 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, asunto C-39/97, Canon Kabus-
hiki Kaisha vs. Metro-Golgwyn-Mayer Inc., anteriormente Pathe Communications Corporation; y apartado 17
de la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1999, asunto C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer
& Co. GmbH vs. Klijsen Handel BV. En relacion con el riesgo de confusion y el vinculo, vid. GARCIA VIDAL
(2008), pags. 76 a 78.
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vinculo o asociacién entre las marcas en conflicto, pero este vinculo no re-
quiere ni error ni confusion, sino la evocacion de la marca anterior por el uso
de la marca posterior.

Por todo ello resulta muy complicado comprender por qué el Tribunal de
Justicia introduce el criterio relativo al cambio en el comportamiento econd-
mico del consumidor medio, por qué lo perfila como un requisito sine qua non
y por qué incorpora en su explicacion la referencia a la confusion. Ante la au-
sencia de una respuesta clara, todo parece indicar que el Tribunal simplemente
trata de objetivar una proteccion compleja e incomprendida. Sin embargo, esta
actuacion del Tribunal de Justicia conduce inevitablemente a la desaparicion de
la proteccion frente a la dilucidn de la marca al emplear un «superfactor» ajeno
no solo a la tutela en si, sino al Derecho de marcas, para demostrar un perjuicio
al cardcter distintivo de la marca de renombre.

Consecuentemente, hasta que el Tribunal de Justicia se replantee la utilidad
de este requisito dentro de la proteccién frente a la dilucidon de la marca, en la
actualidad se puede afirmar que este criterio provoca que no exista en el Dere-
cho de marcas de la Union Europea una tutela contra la dilucién de la marca. Por
ello, es necesario recordar y defender la jurisprudencia del Tribunal de Justicia
que aboga, en numerosas ocasiones, por el criterio de apreciacion global*®. De
este modo, parece mds acertado valorar el cambio en el comportamiento econé-
mico del consumidor medio como un factor més a tener en cuenta y no como un
requisito indispensable.
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