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En Derecho de marcas, a diferencia de lo que ocurre con las
deméas modalidades de propiedad industrial e intelectual, la
doctrina y la jurisprudencia utilizan las funciones del bien
inmaterial objeto de proteccién para interpretar y aplicar la
normativa que lo regula. El estudio de las funciones de la mar-
ca ha contribuido a comprender mejor, tanto la importancia
del papel que la marca desempena en el mercado, como la
necesidad de dotar a sus titulares de una proteccién eficaz.
Pero también ha propiciado la construcciéon de una doctrina
que, yendo mas alld del mero anélisis de las funciones eco-
némicas de la marca, les ha atribuido caricter normativo.
Con ello se generan serios desencajes en el sistema de marcas
que, en el caso de las marcas no visuales (sonoras, olfativas,
gustativas y tactiles), resultan todavia mdés inconvenientes.
En el contexto actual las marcas, y en especial las no visua-
les, participan de un proceso creador que las aproxima, cada
vez mas, al resto de modalidades de propiedad intelectual e
industrial. El objeto de este articulo es abordar el estudio de
las marcas no visuales a partir de su caracterizacién como
signo que sirve para distinguir productos y servicios en el
mercado, dejando a un lado la teoria de las funciones de la
marca. Esto permite dotarlas de un mejor encaje en el sistema
de marcas.

Marcas no visuales, marca sonora, marca olfativa, marca gus-
tativa, marca tactil, funciones de la marca, capacidad distin-
tiva, registro de la marca, derecho de exclusiva, infraccién del
derecho de marca, cesion y licencia de marca, agotamiento
del derecho de marca.
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LEGAL PROTECTION OF NON-VISUAL TRADEMARKS.
AN APPROACH AWAY FROM TRADEMARKS’ FUNCTIONS
THEORY.

In trademark law, unlike the case with other forms of intellec-
tual property, the doctrine and jurisprudence use the functions
of the intangible good to be protected, in order to interpret and
apply the rules that regulate it. The study of the functions of the
brand has helped to provide a better understanding of both, the
importance of the role the brand plays in the market, and the
need to provide their holders with an effective protection. But
it has also led to the construction of a doctrine which, going
beyond the mere analysis of the brand’s economic functions,
has assigned them a normative character. This will generate se-
rious mismatches in the trademark system which will be more
acute in the case of non-visual marks (sound, smell, taste and
touch). In the current framework, brands, and especially non-
visual brands, are part of a creative process which brings them
increasingly closer to other forms of intellectual and industrial
property. The purpose of this article is to address the study of
non-visual marks from their characterization as signs which are
used to distinguish goods and services in the market, leaving
aside the theory of functions of the trademark. This can give
them a better fit in the marking system.
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I. INTRODUCCION

En Derecho de marcas, a diferencia de lo que ocurre con las demas modalidades
de propiedad industrial e intelectual, la doctrina y la jurisprudencia espafiolas
y comunitarias utilizan las funciones del bien inmaterial protegido (la marca)
para interpretar y aplicar la normativa que lo regula!.

Las funciones de la marca se han venido estudiando por los industrialistas eu-
ropeos considerandolas parte fundamental del Derecho de marcas?. En general,
las funciones mas importantes que se atribuyen a la marca son: la indicadora

! Senala C. FERNANDEZ NOVOA que en la doctrina alemana INGERL y ROHNKE (Markenngesetz,
Munich, Beck, 1998, p. 23) han denunciado la conexién de la interpretaciéon de las normas aplicables
con las funciones de la marca, y que, para estos autores, el destacado papel de estas funciones se debe
a las dudas existentes acerca de la justificacion del derecho de exclusiva conferido al titular de la marca.
Para este autor, estas criticas carecen de fundamento y en el actual Derecho comunitario la doctrina de
las funciones de la marca es un instrumento en que se apoya el Tribunal de Justicia a la hora de hacer
compatible la existencia y el ejercicio del derecho de exclusiva inherente a la marca con el principio de
libre circulacién de los productos. Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons 2004, p. 67.

2 Asi lo sefiala C. FERNANDEZ NOVOA, que se refiere a la investigacién pionera del industrialista
alemédn H. ISAY (GRUR, 1929, pp. 23 y ss.) y a la posterior del italiano VANZETTI (RDC, 1961,
pp. 16 y ss.) y de los alemanes BEIER y KRIEGER (GRUR Int., 1976, pp. 125 y ss.). En el ambito
espaiiol destaca el inicio del anélisis de las funciones de la marca llevado a cabo por el propio C.
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del origen empresarial de productos y servicios, la indicadora de la calidad de
productos y servicios, la condensadora de la buena imagen o goodwill, y la publi-
citaria®. También se ha sefialado que toda marca cumple una funcion transmisora
de informacién o funcién comunicativa, que ofrece una perspectiva global de
la utilidad econémica de la misma. Las diferentes informaciones que transmite
una marca constituirian las distintas funciones econémicas de la misma y la
funcién comunicativa seria la funcién aglutinante del resto de funciones®.

El estudio de estas funciones ha contribuido a comprender mejor, tanto la im-
portancia del papel que la marca desempena en el mercado, como la necesidad
de dotar a sus titulares de una proteccién eficaz. Pero también ha propiciado
la construccion de una doctrina que, yendo mas alld del mero analisis de las
funciones de la marca, les ha atribuido caracter normativo®. Con ello se generan,
como expondremos mas adelante, serios desencajes en el sistema de marcas que,
en el caso de las marcas no visuales (sonoras, olfativas, gustativas y tactiles),
resultan todavia mas inconvenientes debido al escaso desarrollo normativo y
doctrinal con el que cuentan.

En el contexto actual las marcas, y en especial las no visuales®, participan de
un proceso creador que las aproxima, cada vez mas, al resto de modalidades
de propiedad intelectual e industrial’. Y, si bien el proceso creador no se exige

FERNANDEZ NOVOA (ADI 5, 1978), y con especial referencia a la funcién publicitaria, M. AREAN
LALIN (ADI 8, 1982, pp. 57 y ss.). Tratado..., cit., pp. 66 y 67.

3 Por todos, C. FERNANDEZ NOVOA, «Las funciones de la marca», 5, ADI, 1978, pp. 33 y ss.,
y Fundamentos de derecho de marcas, Madrid, Montecorvo, 1984, pp. 44 y ss., y Tratado..., cit.,
pp- 70 y ss.

4+ A. RONCERO SANCHEZ, El contrato de licencia de marca, Madrid, Civitas, 1999, p. 34. M.
LEHMAN concibe esta funcién como definitoria de la marca y considera que la proteccion juridica
del derecho de exclusiva debe recaer sobre las informaciones relativas al producto en forma
simbdlica, «Il nuovo marchio europeo e tudesco», Rivista di Diritto Industriale, 1995, pp. 276 y
277. CH. GIELEN por su parte, concluye que el caracter de una marca ha pasado de lo racional y
fisico a lo emocional y psicolégico. Para este autor, la marca se entiende en la moderna doctrina
como un medio de identificacién y de comunicacién, la marca es un mensajero. «Harmonisation
of Trademark Law in Europe: The First Trademark Harmonisation Directive of the European
Council», E.I.LPR (1992), vol. 14, n°® 8, pp. 263-264.

5 La teoria de las funciones de la marca parte de las funciones que esta cumple en el plano
econdémico para intentar otorgarles proteccion en el plano juridico y elegir los medios para dispensar
dicha proteccién. En este sentido, M. MONTEAGUDO MONEDERO, La proteccion de la marca
renombrada, Madrid, Civitas, 1995, pp. 75 y ss., y A. RONCERO SANCHEZ, El contrato..., cit.,
pp- 33 y ss.

¢ La OMPI (Organizaciéon Mundial de la Propiedad Intelectual), en el Documento de la XVI* Sesion
del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Disefios Industriales e Indicaciones Geograficas
de la OMPI, celebrada en Ginebra del 13 al 17 de noviembre de 2006, clasifica los modernos
signos susceptibles de constituir una marca en visibles (marcas tridimensionales, marcas de color,
hologramas, lemas publicitarios, titulos de peliculas y libros, signos animados o de multimedia,
marcas de posicién y marcas gestuales) y no visibles (marcas sonoras, marcas olfativas, marcas
gustativas y marcas de textura o téctiles).

7 En relacién con las marcas en general, C. FERNANDEZ NOVOA senala que en la actual vida
econdmica es frecuente que la marca se elija de acuerdo con reglas psicolégicas y técnicas que
varian segin la indole del producto y el tipo de consumidor. Tratado..., cit., p. 29, nota 9.
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como presupuesto de proteccién de la marca® —la capacidad distintiva es el
Unico requisito que determina su protegiblidad—, en el caso de las marcas no
visuales, por la peculiaridad de las mismas, el logro de esa capacidad distintiva
en relacion con un determinado producto o servicio requiere, en todo caso, de
un proceso creativo.

Los puntos de conexion entre la propiedad intelectual (derechos de autor y
conexos) y la propiedad industrial (invenciones, signos distintivos y disefios
industriales) son cada vez mayores. En ambos casos, los titulares de las di-
ferentes modalidades que las integran gozan de derechos de exclusiva sobre
bienes inmateriales. Estos constituyen una categoria juridica caracterizada por
proteger ideas artisticas, técnicas y empresariales susceptibles de plasmarse en
un soporte de modo que resulte perceptible para los humanos. Y, la tradicional
distincién por la finalidad de la proteccién —desarrollo de la cultura en la pro-
piedad intelectual y desarrollo del mercado en la propiedad industrial— ha per-
dido relevancia puesto que cultura y mercado van, cada vez mas, de la mano®.

El objeto de este articulo es abordar el estudio de las marcas no visuales dejando
a un lado la teoria de las funciones de la marca. Este enfoque, mas en sintonia
con una teoria general de los bienes inmateriales, permite dotar a aquellas las
de un mejor encaje en el sistema de marcas.

1. MARCAS NO VISUALES Y ACUMULACION DE PROTECCIONES

La conexién de las marcas no visuales con el proceso creativo enlaza con la
posible acumulacién con la proteccion marcaria de la dispensada por otras
modalidades de la propiedad intelectual e industrial. Interesa, en concreto,
la protecciéon como obra musical de una marca sonora; la proteccién como
know how de una marca olfativa; la proteccién como creacién culinaria,
como know how y como patente de una marca gustativa y, finalmente, la pro-
teccién como disefio industrial de una marca tactil.

En todos estos casos, habrd que tener en cuenta lo dispuesto por el articu-
lo 9.1 ¢) de la ley de marcas'® que impide el registro como marcas, sin la debida

® Vid. C. FERNANDEZ NOVOA, quien sefiala que no es inexcusable que la marca sea resultado
de una creacion del espiritu humano ni tampoco es exigible que se emplee como marca un signo
nuevo y original Tratado..., cit., p. 29.

® Vid. M.L. LLOBREGAT HURTADO que desarrolla estas ideas y propone la supresion del término
de enlace «derechos de propiedad industrial» para utilizar el de «propiedad intelectual» de cara a
simplificar y crear una tnica categoria sistematica que no afecta al contenido de los derechos. Temas
de Propiedad Industrial, La Ley, 2007, pp. 25 y ss., con referencia a H. BAYLOS CARROZA precursor, en
contra de la doctrina mayoritaria, de la integracién de los derechos de propiedad intelectual e industrial
en una teoria general y del tratamiento de los problemas comunes que solo pueden ser planteados
adecuadamente con un criterio unitario, no incompatible con la diversificacion expositiva de la materia.
10 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (LM).
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autorizacién, de los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones
protegidas por un derecho de autor o por otro derecho de propiedad industrial
distinto de las marcas o nombres comerciales anteriores!'!.

A continuacién haremos una breve referencia a estos supuestos de acumulacién
de protecciones.

1. Marca sonora y proteccion de la obra musical por la propiedad intelectual

Como es sabido, el articulo 3.2 del TRLPI'? declara que los derechos de autor
son independientes, compatibles y acumulables con los derechos de propiedad
industrial que puedan existir sobre la obra. Este precepto se ha de poner en
relacion con los articulos 10 y 11 TRLPI. El primero, que define el objeto de
la propiedad intelectual (obra), considera tal todas las creaciones originales
literarias, artisticas o cientificas expresadas por cualquier medio o soporte,
tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, e
incluye entre estas creaciones las composiciones musicales, con o sin letra
(art. 10.1.b TRLPI). El segundo, que protege la obra derivada, incluye dentro
de la misma los arreglos musicales (art. 11.4 TRLPI). Pues bien, concurrien-
do los presupuestos de proteccién como obra musical, cuyo analisis excede
del propésito de este articulo’?, la marca sonora podria gozar de una doble
proteccion.

La cuestién que interesa especialmente abordar, atendido el propésito de este
estudio, es la del medio o soporte a través del cual se puede expresar la crea-
cién para ser objeto de proteccién como obra. La doctrina entiende que dicho
soporte necesariamente ha de existir puesto que es la via de exteriorizacién
de las ideas, impresiones y sentimientos del autor. De lo contrario, quedarian
en su ambito interno y no podrian ser percibidos por los demas, con lo que
carecerian de relevancia para el ordenamiento juridico'. Esa exteriorizacién

11 C. FERNANDEZ NOVOA entiende que el registro como marca de una obra de dominio publico
entrafaria apropiacién. En relacién con el documento de autorizacién del autor, sefiala que se
ha de determinar una duracién que resulte apropiada para el titular de la marca a fin de evitar
la aplicacién de la limitacién temporal de cinco afios prevista en el art. 43.2 TRLPI. Por lo que
respecta a la proteccion del disefilo como marca y la posibilidad de convertir en ilimitado un
derecho sobre una creacién de forma, recuerda que el conflicto pierde virulencia porque no pueden
registrarse como marca las creaciones de forma que afecten al valor intrinseco de los productos
y, en segundo lugar, porque el monopolio aparecera atemperado por la regla de la especialidad.
Tratado, opus cit., pp. 252 y ss.

12 Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales
vigentes sobre la materia.

13 Vid. al respecto, R. SANCHEZ ARISTI, La propiedad intelectual sobre las obras musicales, 2* ed.
Comares, Granada 2005.

4 Vid. R. BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO (Comentario al articulo 10 TRLPI), en Comentarios a
la Ley de Propiedad Intelectual (Coord. R. BERCOVITZ), 3* ed. Tecnos, Madrid 2007, p. 161, quien
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tiene como unico requisito su perceptibilidad siendo indiferente que el soporte
sea material y tangible (p.ej. escritura impresa), sonoro o audiovisual (p.ej. CD
o DVD), o intangible (p.ej. una representacion teatral o una audicién musical).
Y puede tratarse de un soporte permanente o uno efimero. También es indi-
ferente si permite su percepcion directa a los demas, o requiere la utilizacién
de otros instrumentos o dispositivos técnicos para hacer perceptible la obra'.
En todo caso, no se precisa que la percepcién haya ocurrido basta que con
que pueda ocurrir!'®,

Pues bien, aparece aqui la primera diferencia, en relaciéon con los presupues-
tos de proteccién, entre el bien inmaterial obra y el bien inmaterial marca.
El TRLPI prevé que la obra conste en cualquier medio o soporte, y la forma
en que esta accede al Registro de la Propiedad Intelectual!'” (CD o DVD), no
impide la proteccién de la misma «per se» (tal cual es). No ocurre lo mismo
con la proteccién de la marca sonora. La interpretacién por doctrina y juris-
prudencia del requisito de la representacién grafica del articulo 4.1 de la Ley
de marcas'® («se entiende por marca todo signo susceptible de representacién
grafica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una
empresa de los de otras») obliga, como veremos'®, a las marcas no visuales a
plasmarse en un determinado soporte: el material y tangible (escritura) para
poder acceder al Registro, y por tanto, a la proteccién?. Esta diferencia trae
causa del distinto modo de adquirir los derechos de exclusiva que prevé cada

sefiala que las ideas y los sentimientos que no tienen forman y no son exteriorizados carecen de
proteccién y tampoco la necesitan, y E. GALAN CORONA (Comentario al articulo 3 TRLPI) en
Comentarios a la Ley, opus cit. p. 39.

15 E. GALAN CORONA, Comentarios, p- 39.

16 R. BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, en Comentarios, opus cit., p. 161.

17 Sobre esta institucién, vid. N. MORALEJO IMBERNON, «El registro de la Propiedad Intelectual»,
Pe. i, n° 26, pp. 13 y ss.

¥ Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (LM).

9 Vid. Apartado 2.1.1.

20 No obstante, en relacién con la marca comunitaria, la Regla 3 apdo. 6 del Reglamento N° 2868/95
de la Comisién de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecucion del
Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria, establece «Cuando se solicite
el registro de una marca sonora, la representacién de la marca consistird en una representacién
grafica del sonido, en concreto, una notacién musical; cuando la solicitud se presente por medios
electrénicos, podra ir acompanada de un archivo electrénico que contenga el sonido. El presidente
de la Oficina determinara los formatos y el tamafno maximo del archivo electrénico». Senala T.
DE LAS HERAS LORENZO que cuando la solicitud de una marca sonora se presenta por medios
electrénicos, la OAMI la admite si se representa graficamente mediante un oscilograma o sonograma
y un archivo electrénico del sonido. «Marca Comunitaria» en AAVV: Derecho de la Competencia y
Propiedad Industrial en la Unién Europea (dir. A. BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO), edit. Thomson-
Aranzadi, 2007, Capitulo XII, p. 370. En Leyes de la Propiedad Industrial, Edit. Thomson- Aranzadi,
4* ed. 2009, p. 212, nota al apartado 6 de la regla 3 del Reglamento N° 2868/95, hace referencia
a la Decisién num. EX/05/3, de 10 de octubre 2005, del Presidente, relativa a la presentacién por
via electrénica de marcas sonoras, que, en relacion con el soporte del documento sonoro, exige el
formato .mp3 y que su tamafno no supere 1 Mb. No se permite ni la ejecucién repetitiva (loop) ni
la transferencia ininterrumpida de datos (streaming).
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una de las normas: para la obra, el solo hecho de su creacién (art. 1 TRLPI)
y para la marca, el registro (art. 2.1 LM)?2!.

2. Marca olfativa y marca gustativa y proteccion como know how

Un determinado olor o perfume o un concreto sabor pueden ser objeto de protec-
cién como know how o secreto industrial. La peculiaridad del know how reside
en la via para hacer efectiva esta proteccion, ya que no es la de los derechos de
exclusiva, sino la de la competencia desleal. Asi, el articulo 13 «Violacién de se-
cretos» de la Ley de competencia desleal?? castiga la divulgacion, la explotacién
sin consentimiento del titular y la adquisiciéon por espionaje de los secretos. La
LCD no define el secreto industrial, si bien en la doctrina es clasica la definicién
como «todo conocimiento reservado sobre ideas, productos o procedimientos
industriales que el empresario, por su valor competitivo para la empresa, de-
sea mantener ocultos»?®. Por su parte, el Tribunal Supremo ha sefialado sus
notas caracterizadoras: «el secreto, entendido como dificil accesibilidad (no
es generalmente conocido o facilmente accesible por lo que parte de su valor
reside en la ventaja temporal que su comunicacién confiere al franquiciado o
licenciatario), y valoracién de conjunto o global, es decir, no con relacién a los
elementos aislados, sino articulados; sustancialidad, entendida como utilidad
(ventaja competitiva); identificacién apropiada y valor patrimonial (aunque, en
realidad, esta insito en la utilidad)»?*.

2l En la doctrina se ha abordado la cuestién del soporte de la obra musical como cuestién ligada
a la inscripcién de los derechos sobre una obra en el Registro de la Propiedad Intelectual, que
en Derecho espafiol no es requisito constitutivo sino de legitimacion de tales derechos. Vid. R.
SANCHEZ ARISTI, La propiedad, opus cit. p. 300-302. Este autor se refiere a la posible extensién
del art. 10.1 TRLPI a la protecciéon de las obras musicales expresadas en soportes intangibles
(improvisaciones) entendiendo que «su autor tendra el derecho exclusivo a explotarla, por ejemplo
mediante su plasmacion a través de una grabacion fonografica realizada in situ (bootlegging)». En
cualquier caso, la exigencia de un soporte tangible para el registro y depésito de la obra musical
(p.€j. un DVD o un CD), propia de los paises que se rigen por el copyright, si bien puede tener
efectos en orden al despliegue de la proteccién juridica, no conlleva ninguna limitacién al acceso
y proteccién «per se» (tal cual) de la obra musical.

2 Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (LCD).

23 J. A. GOMEZ SEGADE E! secreto industrial (know-how): Concepto y proteccion, Ed. Tecnos,
Madrid, 1974, p. 66.

24 STS de 21.10.2005 que también sefala: «La doctrina pone de relieve la evolucién de su ambito, que
circunscrito primero a los «conocimientos secretos de orden industrial», se extendi6 posteriormente
a los de «orden comercial», es decir, pas6 a identificarse con conocimientos secretos referidos
indistintamente al campo industrial o comercial, incluidos los aspectos organizativos de la empresa
—secreto empresarial—. Se resalta también la tendencia a un concepto mas genérico, en el sentido
de conectar el «<know how» con la experiencia —conocimientos de orden empirico (adquisicién
progresiva, fruto de la experiencia en el desempefio de una actividad industrial o comercial o fruto de
una tarea de investigacion y experimentacién)—, con la cualificacion del especialista y con un menor
grado de confidencialidad. En sentido amplio se le ha definido como «conocimiento o conjunto de
conocimientos técnicos que no son de dominio publico y que son necesarios para la fabricaciéon o
comercializacién de un producto, para la prestacién de un servicio o para la organizacién de una
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Concurriendo los requisitos, la doble proteccién del aroma o del sabor como
marca y como know how no deberia presentar problemas siempre y cuando
el Registro de marcas permitiera el acceso de las marcas olfativa y gustativa a
través de una muestra®. No obstante, como ya hemos avanzado, la necesidad
de representacion gréfica de la marca supone un serio obstaculo para el acceso
al Registro de estas marcas.

3. Marca gustativa y proteccion como creacion culinaria por la propiedad
intelectual y como patente por la ley de patentes

La creacion culinaria podria ser objeto de proteccién como propiedad intelec-
tual en cuanto forma de expresion de una idea, esto es como forma en que se
explica, describe o ilustra una receta, siempre que retna el requisito de la origi-
nalidad (lo mismo cabe decir de la descripcién de un olor o de un determinado
tacto)?. En cualquier caso, tales descripciones nunca podran constituir una
marca gustativa, olfativa o tactil, sino a lo sumo denominativa y, en cualquier
caso, visual. Lo que no parece factible es que pueda ser objeto de proteccion la
receta en si, es decir, en cuanto descripciéon de ingredientes, cantidades, modo
y tiempo de preparacion. Ello por cuanto que el derecho de autor, como senal
la doctrina, no protege ni la informacion, ni las ideas, ni la investigaciéon?’ (y
lo mismo cabe decir de la férmula de un perfume)?.

unidad o dependencia empresarial, por lo que procuran a quien los domina una ventaja sobre los
competidores que se esfuerza en conservar evitando su divulgacién».

%5 No resultaria aqui adecuado, en caso de que fuera permitido, el acceso al registro mediante
una férmula dado que este hecho les haria perder el caracter secreto necesario para su proteccion
como know how.

26 R. BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, parece posicionarse en contra de esta proteccién por no
estar incluida en ninguno de los campos (literario, artistico o cientifico) del articulo 10.1 TRLPI.
Y, hace expresa referencia a las creaciones cuyo medio de expresiéon normal no sea la vista o
el oido, sino el tacto —salvo que el autor de la obra sea ciego—, en cuyo caso cabe que una
obra se exprese originalmente a través del tacto, el paladar (receta culinaria) o el olor (perfume).
Comentarios, opus cit., p. 158, con cita a FABIANI, Diritto di autore gastronomico, 1987, p. 116; S.
BALANA VICENTE, «La perfumeria toma posiciones en torno al derecho de autor. ¢...fumus boni
iuris?», Pe.i, n° 19 (2005), pp. 37 y ss; y C. COLOMBET, Propriété littéraire et artistique, Dalloz,
Paris 1986, p.32. nota 1. Entendemos, no obstante, que la descripcién original de una receta, un
perfume o un olor puede, en funcién del propésito del autor, tener cabida en cualquiera de los
campos mencionados (literario, artistico o cientifico).

27 R, BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Comentarios, opus cit., p. 159. Este autor se refiere a la
unanimidad en la doctrina respecto a que el derecho de autor no protege las ideas relacionadas
con la obra, inspiradoras o contenido de la misma, sino la forma en que las mismas aparecen
recogidas en ella. Y sefala la dificultad de distinguir entre la mera comunicacién de una noticia y
su consideracién como obra susceptible de proteccién por el derecho de autor (arts. 33 y 34 TRLPI).
28 En derecho peruano, M. FERREYROS CASTANEDA diferencia también el supuesto de descripcién
de la receta, admitiendo la proteccion como derecho de autor y la receta en si, negandola por
estar excluidos de dicha proteccién los procedimientos, métodos de operacién y simples hechos
o datos. Para esta autora, si algin chef hace un recetario en el que cuente un poco de la historia
del plato o sus experiencias personales en la creacién de la receta, este quedara protegido como
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Si podria existir doble proteccién de un sabor como patente (consecuencia de la
patentabilidad de productos alimenticios por la LP?°) y como marca gustativa’.
El problema se presenta, nuevamente, en relacion con el acceso al Registro de
la marca gustativa debido a la interpretacion del requisito de la representacion
grafica de la marca. La descripcién de la invencion alimenticia, por su parte, no
supone ningun impedimento para la concesion de la patente del sabor «per se».

4. Marca tdctil y disevio industrial

La Ley 20/2003, de 7 de julio, de Proteccién Juridica del Disefio Industrial
(LPJDI) define el disefio como la apariencia de la totalidad o de una parte de
un producto, que se derive de las caracteristicas de, en particular, las lineas,
contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en si o de su or-
namentacién. Y producto como todo articulo industrial o artesanal, incluidas,
entre otras cosas, las piezas destinadas a su montaje en un producto complejo,
el embalaje, la presentacion, los simbolos graficos y los caracteres tipograficos,
con exclusién de los programas informaticos (art. 1.2.a y b LPJDI).

La opcién por una determinada textura para la totalidad o una parte de un
producto, su embalaje o su presentaciéon podra ser objeto de proteccién como
diseno industrial si cumple con los requisitos de la Ley: que sean nuevos y
posean caracter singular (art. 5 LPJDI) y, ademas, se inscribe (art. 2 LPJDI)3'.
Y esta proteccién como disefio podria converger con la dispensada a la marca
tactil por la Ley de marcas que especificamente alude, como ejemplo de lo
que puede constituir una marca, a las formas tridimensionales entre las que
se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su pre-
sentacién (art. 4.2.d LM).

obra literaria, al igual que un compendio de recetas, ordenado de una forma determinada, pero
no asi la/s receta/s misma/s. http://www.gacetajuridica.com.pe/boletin-nvnet/jul03/boletin25-07.htm.
2 Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invencién y Modelos de Utilidad. Debe tenerse en
cuenta también, el Real Decreto 812/2000, de 19 de mayo, por el que se establece la aplicacion
del procedimiento de concesién con examen previo para las solicitudes de patentes del sector de
alimentacion.

30 En el contexto de las creaciones gustativas se ha de tener en cuenta la normativa de la Unién
Europea sobre seguridad alimentaria. Asi, recientemente se ha aprobado el Reglamento de Ejecucién
n° 872/2012 de la Comision, por el que se adopta la lista de sustancias aromatizantes prevista en el
Reglamento n°® 2232/96 del Parlamento Europeo y del Consejo, se incluye dicha lista en el anexo I
del Reglamento n°® 1334/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan el Reglamento
n° 1565/2000 de la Comisién y la Decision 1999/217/CE de la Comisién. También se ha dictado
Reglamento n°® 873/2012 de la Comisién, relativo a las medidas transitorias sobre la lista de la UE
de aromas y materiales de base que figura en el anexo I del Reglamento n°® 1334/2008.

31 Vid. al respecto J.M. OTERO LASTRES, «Diseno industrial. Reflexiones sobre los requisitos de
proteccion del disefio industrialD. I Congreso nacional de derecho mercantil: veinte aiios de Espaiia
en la Unién Europea: balance y perspectivas (Barcelona, 12y 13 de junio de 2006) (coord. I. ARROYO
MARTIN) 2007, pp. 217 y ss. Y en relacién con el registro del disefio comunitario, J.J. IZQUIERDO
PERIS, Sistema de registro comunitario de disefnos: balance de los tres primeros afiosS, Gaceta
Juridica de la Union Europea y de la competencia, n° 244, 2006, pp. 17-40.
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En relacién con el registro del diseno, a la solicitud, entre otros elementos, se
debe incorporar una representacion gréfica del disefio®? y la indicacién de los
productos a los que se vaya a incorporar o aplicar. Pues bien, esta representacion
(reproduccién grafica o fotografica) también permite el registro y proteccién
del diseno (la textura) «per se».

II. LA PROTECCION DE LAS MARCAS NO VISUALES

Las marcas no visuales son signos distintivos que contribuyen de manera de-
cisiva a modernizar y hacer mas atractiva la oferta de bienes y servicios en
el mercado. Como es sabido, la necesidad de colocar bienes y servicios en un
mercado en el que las caracteristicas técnicas de estos son cada vez mdés pare-
cidas, hace que los empresarios acudan a técnicas de marketing y publicidad
cada vez més imaginativas3?. Se trata de conseguir satisfacer —o superar— las
expectativas de los consumidores cuyos gustos y preferencias, ademas, evolu-
cionan constantemente, y lograr fidelizar al cliente3*. En mercadotecnia se ha
demostrado que los estimulos que el consumidor percibe a través de érganos
distintos de la vista, para diferenciar productos y servicios, pueden ser mas
eficaces que la vista debido a que conectan con la parte mas instintiva del ce-
rebro?®. Ello explica la, cada vez mas, acusada tendencia a utilizar estos signos
en la captacion de clientes?®.

Pues bien, la proteccién de las marcas no visuales requiere que el sistema de
marcas asegure, al igual que hace con las marcas visuales, que se cumplen un
presupuesto y una consecuencia juridica claves. El presupuesto es que el proceso
de seleccion de las marcas no visuales tinicamente permita acceder al registro

32 De acuerdo con el art. 4 del Real Decreto 1937/2004, de 27 de septiembre, por el que se aprueba
el Reglamento de ejecuciéon de la LPJDI, la representacién grafica del disefio consistird en su
reproduccién grafica o fotografica, en blanco y negro o en color, que debera seguir las indicaciones
del anexo del RD.

3 En relacién con las marcas olfativas, M.D.A. HERNANDEZ ALFARO menciona como métodos
que actualmente se emplean para que el aroma sirva para identificar un producto las tintas y
barnices microencapsulados, la encapsulacion en capa fina, los plasticos liberadores de aroma, los
sistemas activados por presién y las bebidas que contienen ingredientes «separados» del medio
liquido y que se mezclan en la apertura. «Los nuevos productos y las marcas olfativas», Anuario
de la Facultad de Derecho, Universidad de Alcala (2008), pp. 142-143.

34 De acuerdo con un informe realizado en varias economias desarrolladas en el aflo 2002, el valor
de la marca representa en el sector industrial poco mas del 10% del valor total de la empresa,
alrededor del 40% en el sector de los servicios financieros y del automoévil, y del 70 al 90% en
el sector de la alimentacién y en el de los productos de lujo. Fuente: http://www.wipo.int/sme/es/
documents/wipo_magazine/02_2002.pdf

35 M.D. RIVERO GONZALEZ, «Los problemas que presentan en el mercado las nuevas marcas
cromaticas y olfativas», RDM, n° 238, 2000, pp. 1645 y ss., y V. ASTIC y J. LARRIEU, «Des
rugissements aux odeurs: I'évolution des marques commerciales», Dalloz 1998, Chronique p. 389.
3¢ Un estudio de justificacion econémica de las marcas olfativas realizan A. BHAGWAN, N.
KULKARNI y P. RAMANUJAM (2007): Economic Rationale For Extending Protection To Smell Marks.
pp. 18 y ss. Accesible en: http:/mpra.ub.uni-muenchen.de/id/eprint/5604.
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a las que cuenten con capacidad distintiva (solo estas aportan trasparencia al
mercado). Se trata de controlar el cumplimiento del requisito de proteccién (la
distintividad) del bien inmaterial que es la marca. La consecuencia juridica es
que los titulares de marcas no visuales puedan disfrutar plenamente del dere-
cho de exclusiva (la exclusiva permite aqui, ademas, compensarles el esfuerzo
inversor —creador— que supone optar por ellas).

1. SELECCION DE MARCAS NO VISUALES

En relacién con la seleccién de marcas no visuales dos son las cuestiones que
deben resolverse: la interpretaciéon del requisito de la representacion grafica y
la determinacién de su capacidad distintiva.

1. El requisito de la representacion grdfica para las marcas no visuales

Como hemos senalado, el articulo 4.1 LM exige para poder considerar como
marca a un signo que este sea susceptible de representacion grdfica®. La nece-
sidad de este requisito es consecuencia de la adopcién por el Derecho espanol
del sistema registral como via de proteccién de las marcas®. En un sistema

37 JM. OTERO LASTRES, entiende que la inclusién del requisito de la representacion grafica
dentro del concepto de marca tiene por objeto reservar la figura de la marca registrada para
los signos que puedan ser «reproducidos», no «representados» graficamente, lo cual impide que
puedan cumplirlo las entidades inmateriales que se incorporan a medios sensibles que no puedan
ser reproducidos o copiados exactamente en una solicitud, como son los olores, los sabores y el
tacto de los productos. Estas entidades solo pueden ser descritas de manera exacta en algunos
casos excepcionales en cuyo caso si se puede hablar de «representacioén» gréfica pero de lo que
no puede hablarse es de su «reproduccién». «La definicién...», cit., pp. 202-205. Para este autor, la
exigencia de la reproduccién gréfica de la marca deberia figurar exclusivamente en la regulacién del
procedimiento de registro y no en la definicién legal y, en caso de llegar a ser posible técnicamente
el registro de los signos olfativos, gustativos o tactiles, no existiria impedimento alguno para que
estos signos pudieran constituir una marca registrada. «La definicién legal de la marca en la nueva
Ley espafiola de Marcas», ADI 22 (2001), pp. 98-201.

3% De acuerdo con el art. 2.1 LM, el derecho de propiedad sobre la marca se adquiere por el registro
validamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la LM. No obstante, el articu-
lo 34.5 LM reconoce los mismos derechos de que goza la marca registrada a la marca no registrada
notoriamente conocida en Espafia, en el sentido del articulo 6 bis CUP. Asimismo, el articulo 6.2.d)
LM prohibe el registro de un signo confundible con ella, y el articulo 52.1 LM prevé como causa de
nulidad el registro de un signo en contravencién de tal prohibicién [el 59.b) LM legitima al titular
para entablar la correspondiente accién]. Por ello, C. FERNANDEZ NOVOA, considera que la Ley
de Marcas de 2001 no consagra un sistema puro de registro sino un sistema mixto. Tratado..., cit.,
pp. 91 y ss. También es mixto para J.M. OTERO LASTRES, «La definicién legal...», cit., pp. 207 208.
De igual modo es registral el sistema comunitario de marcas, de ahi que el Reglamento 207/2009
de 26 de febrero de 2009 sobre la Marca Comunitaria establezca que «[lJa marca comunitaria se
adquirird por el registro» (art. 6 RMC). Este Reglamento, si bien otorga relevancia a las marcas
nacionales notoriamente conocidas en el sentido del CUP a los efectos de denegacién del registro
de la marca comunitaria (art. 8 RMC) y de su nulidad (art. 53.1a RMC), solo reconoce el registro
como via para adquirir el derecho sobre la marca (Cdo. 7 RMC).
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registral, la titularidad y los demas derechos sobre un signo distintivo se ad-
quieren a través de la inscripcion en el correspondiente registro, al margen de
que tal signo haya sido usado con anterioridad en el mercado. La inscripcién
tiene, por ello, caracter constitutivo. El registro permite controlar las marcas
existentes en el mercado antes y después del acceso a dicho registro. Antes,
puesto que todo signo ha de superar el examen que supone el proceso registral
y, en especial, las prohibiciones absolutas® y relativas* de registro, y después,
porque la atribucién de la titularidad registral faculta al interesado para ac-
cionar contra las marcas infractoras de su derecho, pudiendo hacer que estas
desaparezcan del mercado (art. 34 LM). De este modo, el registro actia como
eficaz instrumento para aportar seguridad y transparencia a las decisiones y
transacciones que ocurren en el mercado®!.

Pareceria razonable contar con un registro que, al igual que ocurre con los
demas registros de bienes inmateriales, permitiera catalogar y proteger como
marca todo signo susceptible de ser percibido por cualquiera de nuestros sen-
tidos (vista, oido, gusto, olfato y tacto) como distintivo de un determinado
producto o servicio. Pero la realidad no es esa. Los registros espafiol y comu-
nitario funcionan y despliegan sus efectos, sobre la base de la escritura, en
cuanto sistema de signos visibles, y si una marca no estd compuesta por signos
de esta indole*, resultan instrumentos técnicamente incapaces de identificarla
y compararla con otras vy, por lo tanto, de protegerla®.

3 Art. 5 LM que incluye, entre otras prohibiciones absolutas de registro, la del registro de signos
que no puedan constituir marca por no ser conformes al art. 4.1 LM vy la de los que carezcan de
caracter distintivo.

4 Las prohibiciones relativas (arts. 6 a 10 LM) tienen que ver con la confundibilidad de la marca
que pretende acceder al registro con otro/s signo/s ya registrados. A diferencia de lo que ocurre con
las prohibiciones absolutas que despliegan sus efectos de manera automatica, las relativas deben ser
alegadas en el tramite de oposicién y solo desplegaran sus efectos a instancia de parte interesada.
41 La Directiva 89/104/CEE de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximacion de las legislaciones
de los Estados miembros en materia de marcas acogié el registro como sistema de proteccién de las
marcas. Ahora bien, la propia Directiva sefala en sus Considerandos de una parte, que la misma
no priva a los Estados miembros de la facultad de proteger las marcas adquiridas por el uso, sino
que se limita a regular las relaciones de estas marcas con las adquiridas mediante registro. De
otra parte, que los Estados miembros se reservan total libertad para establecer las disposiciones de
procedimiento relativas al registro, la caducidad o la nulidad de las marcas adquiridas mediante
el registro. Estos mismos criterios se mantienen en los Considerandos 5 y 6 de la actual Directiva
2008/95/CE de 22 de octubre. Por lo tanto, los Estados miembros contintian facultados para proteger,
no solo las marcas registradas sino también las adquiridas por el uso.

4 Consecuencia del funcionamiento registral sobre la base de la escritura (de la visualizacién)
es la clasificacion de las marcas en denominativas, graficas, mixtas —y también tridimensionales
en los formularios de solicitud de registro de la OEPM—. El formulario de solicitud de marca
comunitaria de la OAMI se refiere, sin embargo, a las siguientes marcas: denominativa, figurativa,
el color per se, marca tridimensional, marca sonora y «otras marcas (especifiquese)». No obstante,
la sujecién de las marcas a los presupuestos que para su registro ha senalado el TJUE, continta
limitando el tipo y, por tanto, el nimero de marcas que pueden acceder a la proteccién registral.
4 C. FERNANDEZ NOVOA senala que en la fase inicial de tramitacién, la Oficina de Marcas no
podria realizar las pertinentes publicaciones y proceder a la aplicacién de las prohibiciones de
registro si la solicitud de marca no contuviese una representacién grafica adecuada al signo, ni
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Hemos defendido en este punto la necesidad de que los registros espainol y
comunitario se adapten a las marcas no visuales, y criticado el tratamiento que
el Tribunal de Justicia de la Unién Europea realiza del requisito de la repre-
sentacion grafica en relacién con las mismas* por considerar que les obliga
a «convertirse» en visuales para poder ser registradas*. O lo que es lo mismo
obliga al corpus mysticum a plasmarse en un corpus mechanicum (soporte)
impropio.

La posibilidad de acceso «per se» al registro de las marcas no visuales se ejem-
plifica en el sistema de marcas de los Estados Unidos. Este sistema no exige, a
través de su descripcion, la conversion en visuales de las marcas que no lo son

los titulares de marcas anteriores podrian entablar oposiciones si las publicaciones de la Oficina
no proporcionasen informacién suficiente de la misma. A posteriori los Tribunales también han
de tener informacién clara y suficiente en los procedimientos de infraccion. Tratado..., cit., p. 43.
4 El TJUE entiende que la representacion gréfica debe hacer que el signo sea representado
visualmente, en particular por medio de figuras, lineas o caracteres, de manera que pueda ser
identificado con exactitud, lo cual viene exigido por el buen funcionamiento del sistema de registro
de las marcas [SSTJUE de 6 de mayo de 2003 (Libertel), apdo 28, de 24 de junio de 2004 (Heidelberger
Bauchemie) apdos. 25y 26 y STPI de 27 de octubre de 2005 (Odeur de friase mire), apdo. 25].
Y que, si bien puede constituir una marca un signo que en si mismo no pueda ser percibido
visualmente, esta debe ser objeto de representacion grafica (STJUE de 12 de diciembre de 2002
(Sieckmann) apdo. 55 y fallo que rechaza la representacién de un aroma mediante una férmula
(C6H5-CH=CHCOOCH3) y mediante la descripcién del mismo («un aroma balsamico-afrutado
con ligeras reminiscencias de canela»). En la STJUE de 27 de noviembre de 2003 (Shield Mark), a
propésito del registro de una marca sonora, el Tribunal sefiala que, dado que no se habia presentado
la solicitud ni en forma de sonagrama, ni de un soporte sonoro, ni de una grabacién digital, ni de
una combinacién de estos métodos, no resulta pertinente examinar la cuestion que se planteaba
en relacion a la posibilidad de usar estos métodos. En Shield Mark defiende el pentagrama como
modo de representacién grafica que cumple los presupuestos de ser una representacion clara,
precisa, completa en si misma, facilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.

4 B. TORRUBIA CHALMETA, «El requisito de la representaciéon grafica: un limite de acceso
al registro para las marcas no visuales», ADI 32 (2011-2012), pp. 389-416. La adaptacion de los
registros espafiol y comunitario impediria asimismo que la obligatoriedad del Tratado de Singapur
de 27 de febrero de 2006 sobre el Derecho de Marcas pueda llegar a provocar que los Estados
miembros de la Unién Europea hayan de dar cobertura legal a determinadas marcas no visuales
que, habiendo sido validamente registradas en otros Estados parte de la OMPI, han alcanzado
renombre por el uso en el territorio donde las normas de registro le impiden el acceso. En la
doctrina, han considerado que el requisito de la representacion grafica no puede suponer en si
mismo un impedimento para el registro de las marcas no visuales al no poder equipararse a la
necesidad de que la marca sea perceptible visualmente J.M, EMBID IRUJO, «Caracterizaciéon de
la marca y adquisicion del derecho sobre ella», El nuevo Derecho de marcas, Ley 7/2001, de 7 de
diciembre, de marcas (coord. F. ALONSO ESPINOSA), Granada, Comares (2002), pp. 68-69, L.A.
MARCO ALCALA, Las causas de denegacion de registro de la marca comunitaria, Valencia, Tirant
lo Blanch (2001), pp. 129 y ss., y J. MASSAGUER FUENTES, «La Ley 17/2001, de 7 de diciembre,
de Marcas: principios y claves», El nuevo Derecho, cit. p. 19. Por su parte, M.D.A. HERNANDEZ
ALFARO se muestra también critica con el requisito de la susceptibilidad de representacion grafica
y lo considera un obstaculo de muy dificil superacién en los supuestos particulares en los que
se quieran registrar marcas olfativas, gustativas o tactiles. Esta autora constata la necesidad de
proteger las marcas en atencioén a su caracter distintivo y de realizar una modificacién legislativa
que elimine las referencias a la exigencia de representacion grafica de la marca y que admita un
sistema probadamente idéneo para cumplir la funcién de informar y preservar los datos relativos
al registro, «Los nuevos...», cit., pp. 156 y ss.
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sino una descripcién que permita identificarlas —y darles el oportuno trata-
miento registral— acompafiada, en su caso, de otros requisitos que coadyuven
a tales propositos*. Asi, la seccion §807.09 del TMEP («Dibujo» del Sonido,
Olor, o Marcas No Visuales) dispensa al solicitante de presentar un dibujo
cuando la marca consiste inicamente en un sonido, un olor, u otro elemento
enteramente no visual, y establece que para este tipo de marcas, el solicitante
debe presentar una descripcién detallada de las mismas. La solicitud de registro
de las marcas no visuales puede hacerse en papel (donde el solicitante debe
indicar claramente que la marca es «Marca no visual») o por via telematica a
través del Trademark Electronic Application System (TEAS). En cualquier caso,
debe realizarse la descripcién detallada de la marca y, tratindose de marca
consistente en la musica o la letra de la musica, por regla general se incorpo-
ra la partitura musical al objeto de complementar o aclarar tal descripcién?’.

De especial interés son las normas que el TMEP contiene para las muestras
de olor y sabor de las marcas. Para demostrar que la muestra de una marca de
olor o sabor realmente identifica y distingue los productos e indica su origen,
el solicitante ha de presentar una muestra que contenga el aroma o el sabor y
que coincida con la descripciéon exigida del olor o sabor. Como alli se sefiala,
en la mayoria de los casos, la muestra consistira en los propios bienes, dado
que el abogado examinador debe ser capaz de oler o degustar el aroma o el
sabor con el fin de determinar si la muestra muestra uso de la marca en rela-
cién con los productos. Al presentar dicha muestra, el solicitante debe indicar
claramente en la misma que se trata de una muestra para la solicitud de marca
de olor o sabor, al efecto de que la USPTO envie oportunamente las muestras
al examinador. Una etiqueta «raspar y oler» de una marca olfativa es una
muestra aceptable, siempre y cuando sea parte del envasado de los productos
o se utilice para identificar las mercancias e indicar su origen.

4 La normativa procedimental sobre esta materia se halla en el Titulo 37 del Code of Federal
Regulations (C.F.R.) asi como en el Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP), 8th Edition
(2011). En Estados Unidos, en materia de marcas, cohabitan el derecho estatal y federal. La
legislacién federal se halla en la Trademark Act of 1946, conocida generalmente como Lanham
Act, modificada en multiples ocasiones y codificada como Capitulo 22 del Titulo 15 del United
States Code (USC).

47 Si se solicita una marca sonora, en via telematica el solicitante debe seleccionar marcas «no
visuales o marca multimedia» y sefalar si adjunta un archivo de audio o video. El solicitante debe
acompanar este archivo de audio o una reproduccion de video con el propésito de complementar y
aclarar la descripcion de la marca. Tratdndose de solicitud en papel, la reproduccién de la marca
debe presentarse en discos compactos («CD»), discos de video digital («<DVD»), cintas de video, o
cintas de audio. Si se solicita una marca de perfume, en via telematica el solicitante debe indicar
que el tipo de la marca es «caracteres estidndar» y seleccionar dentro de este campo «marca
olfativa». Cuando la solicitud se realiza por via telemaética, la United States Patent and Trademark
Office (USPTO), se encarga de introducir el cédigo de dibujo de la marca (mark drawing code)
adecuado al procesar la solicitud. Si la marca es una composicién comprensiva de un elemento
visual y uno visual, el solicitante debe presentar un dibujo que represente la parte visual, e incluir
una descripcién del elemento no visual en el campo «Descripcién de la marcas.

4 En relaciéon con el aroma de un producto, el TMEP permite su registro si se utiliza de manera
no funcional. Los olores que tienen un propésito utilitario, como el aroma de un perfume o un
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Entendemos, y hemos visto cémo es posible, que las marcas sonoras, gustativas,
olfativas y tactiles deben protegerse registralmente «per se» en cuanto consti-
tutivas de un sonido, un gusto, un olfato o un tacto que identifica y distingue
de otros, un producto o servicio, no en cuanto representacion grafica de tal
sonido, gusto, olfato y tacto, porque esa representacién en ningtn caso es la
marca en si misma. Son las percepciones en que consiste la marca las que los
consumidores identifican y distinguen en el mercado vy, por tanto, las que deben
ser objeto de proteccién, no su representacién grafica.

2. La capacidad distintiva de las marcas no visuales

La determinacién de cuando una marca no visual tiene capacidad distintiva
es cuestion que, siendo esencial, todavia no cuenta con suficiente desarrollo
doctrinal ni legal. Este desarrollo requiere de una casuistica previa que ayude
a establecer las lineas basicas de la proteccién juridica.

En la valoracién del caracter distintivo de cualquier marca, los consumidores
juegan un papel relevante puesto que son quienes «captan y retienen en la me-
moria» la unién entre signo y producto o servicio que realiza el empresario®.
La libre competencia en que se basa el sistema de economia de mercado, ha
convertido a los consumidores en protagonistas del juego de la competencia, por
la constante labor selectiva de bienes y servicios que realizan™. Y, a facilitar la

ambientador, son funcionales y no registrables. El nivel de prueba requerido para establecer que
un perfume o fragancia funciona como marca es sustancial, se trata de que la marca acredite
su caracter distintivo. En cuanto al sabor, el TMEP sefiala que, al igual que con un perfume o
fragancia, el sabor nunca puede ser inherentemente distintivo, ya que generalmente es visto como
una caracteristica de los productos. El Board ha observado que no esta claro cémo un sabor puede
funcionar como un indicador del origen, ya que el sabor o el gusto por lo general desarrollan una
funcion utilitaria y los consumidores por regla general no tienen acceso al sabor o gusto de un
producto antes de comprarlo. De ahi que, la solicitud de registro de un sabor requiera de una
prueba sustancial de la adquisicién del carécter distintivo.

4 C. FERNANDEZ NOVOA, Tratado..., cit., pp. 28-29. Por su parte, M.D. RIVERO GONZALEZ,
también senala que la marca, en sentido propio, es la unién entre el signo y el producto en
cuanto que tal unién es reconocida por los consumidores. La marca para ser operante necesita
del concurso de los consumidores, el consumidor, es un protagonista activo que desempefia un
destacado papel en el proceso de formacién de la marca. «Los problemas...», cit., p. 1652 (con
cita de C. FERNANDEZ NOVOA, Fundamentos..., cit., p. 25 que senala que la fuerza distintiva
depende, no solo de la actividad del empresario sino también de la actitud del publico hacia la
marca (la identificacion de los productos o servicios mediante el signo). En relacién con la marca
olfativa, S. BALANA VICENTE, que sigue a J. PREZIOSO (»Making Scents of Canadian Trade-
Mark Law: The Case against Trade-Mark Protection for Fragances», IPJ, n° 16, 2003, pp. 210 y ss),
entiende que lo realmente relevante para determinar si un olor puede funcionar como marca es
«determinar si el consumidor identifica el producto correcto a través de su aroma». «El entorno
digital, ¢segunda oportunidad para la marca olfativa? Estudio acerca de la capacidad del signo
olfativo para funcionar como marca en el mercado», ADI 26 (2005-2006), pp. 36-37.

50 Asf lo sefiala A. BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, «El significado de la Ley y requisitos generales
de la accién de competencia desleal», La regulacion contra la competencia desleal en la Ley de 10 de
enero de 1991, BOE, Camara de Comercio e Industria de Madrid, Madrid 1992, p. 16.
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asociacioén entre marca y producto o servicio en la mente de los consumidores
contribuye de manera decisiva la publicidad>!.

En relacién con las marcas no visuales, se han esgrimido argumentos a favor
y en contra de su capacidad distintiva. Asi por ejemplo, en el ambito de las
marcas olfativas, que son las que mayor expansién estdn experimentando en
el mercado, se ha sefialado que para que un aroma pueda funcionar como
marca se han de cumplir dos condiciones. La primera, que los consumidores
hayan tenido acceso al olor del producto antes de comprarlo (solo asi el olor
puede servir como indicador del origen empresarial del producto e influenciar
la decisiéon de compra). Si el consumidor tiene que esperar a tener el producto
en casa para olerlo, la oportunidad del aroma para funcionar como marca se
pierde. La segunda, que los consumidores sean capaces, no solo de reconocer
el olor del producto como familiar, sino de asociar ese aroma con el origen
empresarial del mismo de manera fiable. Y estas dos condiciones no se cumplen
en la mayoria de los casos®.

En esta linea, en la doctrina espafiola, se ha sefialado que dada la especial na-
turaleza de los signos no visuales, estos signos requeririan que, ademas de los
requisitos generales, el solicitante también acreditase en el momento de la soli-
citud que el signo no visual en cuestion es percibido por los consumidores como
un medio adecuado para individualizar determinados productos o servicios>.

5! Sefiala A. CASADO CERVINO que los expertos en publicidad habitualmente resaltan que esta
dltima persigue, no solo que el signo llegue a ser conocido por el publico, sino también que el
consumidor se identifique con él, que dicho signo sea querido y admirado por el destinatario final.
«El caracter distintivo de los sonidos utilizados en la publicidad. Su proteccién como marcan».
Marca y Publicidad. Un enfoque interdisciplinar (dir. A. MARTINEZ GUTIERREZ), La Ley (2009),
Madrid. p. 779. Para un estudio general del derecho de la publicidad, Vid. J.M. DE LA CUESTA
RUTE, J.M., Curso de Derecho de la Publicidad. Eunsa (2002). Navarra, y E.J. LAZARO SANCHEZ
(coord.), Comentario a la Ley General de Publicidad, Civitas, Cizur Menor (Navarra), 2009.

52 B. ELIAS, quien también compara la marca olfativa con la marca de color entendiendo que
ambas se componen por un espectro de elementos primarios que pueden ser mezclados en un vasto
numero de combinaciones y las mezclas de fragancias similares, de igual modo que las mezclas de
colores similares, son dificiles de distinguir sin la intervencién de un experto. Ademaés se refiere a
la incapacidad de la mayoria de las personas para reconstruir un aroma mentalmente en ausencia
del mismo vy a la deficiente codificacién verbal de la experiencia olfativa [«Do scents signify source?
An argument against trademark protection for fragrances», TMR, vol. 82 (1992), pp. 477-481].

53 A. MARTINEZ GUTIERREZ, «Viabilidad de las marcas de empresa de caracter sonoro. Un nuevo
ambito de conflictividad (Comentario de la Sentencia de TJICE de 23 de noviembre de 2003, asunto
C-283/01)», ADI 24 (2003), pp. 530 y ss. En contra C. CASADO CERVINO para quien, ni del tenor
literal de los arts, 2 DM y 4 RMC, ni de las ya relevantes decisiones de las Salas de Recursos de
la OAMI ni de la jurisprudencia de los Tribunales comunitarios, puede desprenderse que los signos
no visuales deban satisfacer mas requisitos que los demads signos. Para este autor, en relacién con
las marcas sonoras, lo que la OAMI y los Tribunales deben hacer cuando las examinen es exigir,
al igual que a los demas signos, que tengan caricter distintivo. Cuestién distinta sera el grado de
atencién que el juzgador deba prestar a dichos signos en atencién a su naturaleza no visual. «El
caracter...», cit., pp. 792 y 793.
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Entendemos, no obstante, que el hecho de que los consumidores jueguen un
importante papel en la determinacién del caracter distintivo de las marcas no
impide que un signo no visual pueda registrarse antes de que aquellos hayan
hecho la asociacién entre la marca y el producto o servicio, basta con que
puedan hacerla. Quien aprecia el caracter distintivo de un determinado signo
—visual o no visual— es la propia institucién registral. Los consumidores son
y pueden servir de referente pero no intervienen en el proceso de registro>.
Y no puede imponerse a las marcas no visuales mayores exigencias que a las
visuales para acceder al registro®. Por ello, y dado que nuestro sistema regis-
tral no requiere el previo uso de la marca para poder conceder a su titular los
derechos inherentes a ella, inicamente en caso de denegacién de su registro
por carecer de capacidad distintiva, tendria (y podria) el solicitante que demos-
trar —mediante los correspondientes estudios— que para los consumidores tal
marca ha alcanzado el secondary meaning o distintividad sobrevenida’>® de modo
que aquellos la asocian al producto o servicio para el cual se solicito el registro.

A favor del caracter distintivo y de la protecciéon de los aromas como marca,
se viene argumentando desde hace afios que el papel que juega el aroma en
muchos productos revela su importancia como instrumento no solo para vender,
sino también para distinguir®’. También, que existe una fuerte relacién entre
el olor y la memoria humana que convierte a los olores en marcas efectivas.
Siempre que las personas recuerdan un olor, lo hacen asocidandolo a un objeto.
Asimismo, que puede establecerse una memoria a largo término de un olor con
una sola exposicién. Y, esa conexién olfativa, al igual que ocurre con un mal
habito, es dificil de desaprender y olvidar. Para los humanos, una vez hecha
una asociacién con un olor, resulta dificil sustituirla por otro®.

54 Tanto la OEPM (Oficina Espafiola de Patentes y Marcas) como la OAMI (Oficina de Armonizacion
del Mercado Interior) examinan de oficio en el proceso de concesion, entre otras, la prohibicion
de registro de la marca por carecer de caracter distintivo.

55 El Tribunal de Justicia de la Unién Europea, como veremos a continuacién, ha sefialado, en
relacién con la apreciacién del caracter distintivo de las marcas publicitarias, que no pueden exigirse
criterios mas severos que los de las marcas denominativas o figurativas. SSTJUE 21.10.2004 (OAMI/
Erpo Mobelwerk), Rec. p. 1-10031 y 21.01.2010 (Audi/OAMI), Rec. p. I-535.

% Apdo. 2 del art. 5 (Prohibiciones absolutas) LM «Lo dispuesto en las letras b, ¢ y d del aparta-
do 1 no se aplicara cuando la marca haya adquirido, para los productos o servicios para los cuales
se solicite el registro, un carécter distintivo como consecuencia del uso que se hubiera hecho de la
misma». Tales letras se refieren a la prohibicion de registro de los signos que carezcan de caracter
distintivo; de los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir
en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia
geogréfica, la época de obtencién del producto o de la prestacién del servicio u otras caracteristicas
del producto o del servicio; y de los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones
que se hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje
comun o en las costumbres leales y constantes del comercio.

57 JE. HAWES, «Fragrances as Trademarke«, 79 TMR, vol. 79 (1989), pp. 134 y ss.

% FM. HAMMERSLEY, «The Smell of Success: Trade Dress Protection For Scent Marks», 2 Marq.
Intell. Prop. L. Rev. (1998), pp. 105 y ss.

3 T. ENGEN, Odor Sensation and Memory, Greenwood Publishing Group (1991), p. 6. Este autor
es un destacado investigador en psicofisica.
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No ofrece duda, a nuestro parecer, el potencial distintivo de las marcas no
visuales. Y, cuando ese potencial se materializa en la conjuncién olor/sabor/
sonido/tacto para un producto o servicio determinado, debe considerarse como
marca y debe poder protegerse, siempre que tal conjuncién supere la barrera
de la funcionalidad®. Esto es, el olor, sabor, sonido o tacto no han de constituir
un atributo inherente o una caracteristica natural del producto o servicio al
que se aplican®!. Esta condicién, unida al principio de especialidad que rige la
proteccién de las marcas, constituyen elementos que facilitan notablemente la
seleccion de las marcas que cuentan con caracter distintivo.

3. Criterios del Tribunal de Justicia de la Unién Europea para valorar
el cardcter distintivo de una marca

En la apreciacién del carécter distintivo de una marca no visual deben servir de
guia los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia a la hora de interpre-
tar la norma contenida en la letra b) del apartado 1 del articulo 7 (Motivos de
denegacién absolutos) del Reglamento 40/1994 que establece que se denegara
el registro de las marcas que carezcan de caricter distintivo®.

El TIUE parte de la siguiente premisa: «Debe considerarse que posee caracter
distintivo la marca que permite distinguir, segin su origen, los productos o
servicios para los cuales se haya solicitado el registro. A tal fin, no es preciso
que informe con precisién sobre la identidad del fabricante del producto o
prestador de servicios. Basta que la marca permita que el publico interesado
distinga el producto o servicios de los que tienen otro origen comercial» .

% Este es el criterio que sigue la United States Patent and Trademark Office (U.S.P.T.O) de los
Estados Unidos. Nos remitimos para la exposiciéon del modelo a «El requisito...», cit., pp. 403 y ss.
ol En relacion con la funcionalidad de los aromas, M.L. LLOBREGAT HURTADO, entiende que los
olores facilmente distinguibles por los consumidores (incienso, lavanda, fresa, vainilla, menta...)
a menudo son funcionales, o lo que es lo mismo, por su conocimiento generalizado, son los mas
utilizados por los empresarios para hacer mas agradables los productos, y por lo tanto, si se le
concede la exclusiva a un solo fabricante, se puede lesionar el derecho de la competencia. Temas
de, opus cit., pp. 61-62. También aborda la cuestién del caracter genérico, habitual o funcional
de algunos signos olfativos M.D.A. FERNANDEZ ALFARO, diferenciandolo del supuesto en que
el olor cumpla un valor sustancial al producto por su caréicter estético u ornamental. «Los
nuevos...», cit. 147-149 con cita de S. BALANA VICENTE, «El entorno...», cit., pp. 46 y 49 para
quien una funcién técnica seria enmascarar el olor tipicamente desagradable de un producto y
de J.E HAWES (1989), p.151, para quien la funcionalidad no es una regla absoluta de exclusion
de la proteccion.

92 El Reglamento 40/94 ha sido sustituido por el actual Reglamento 207/2009 sobre la Marca
Comunitaria (RMC) que reproduce en este punto lo mismo que su predecesor. El art. 7.1 b) RMC
contiene la misma norma que el art. 5.1 b) LM.

% STJUE 19.09.2001 (Forma de un producto para lavadora o para lavavajillas), Rec. 2001, p. II-
2752. Consideracién reiterada posteriormente en las SSTJUE 27.02.2002 (Lite), Rec. 2002, p. I1-717;
29.04.2004 (Procter & Gamble/OAMI), Rec. 2004, p. 1-5141; 21.10.2004 (OAMI/Erpo Mébelwerk),
Rec. p. 1-10031; 8.05.2008 (Eurohypo/OAMI), Rec. p. 1-3297; 21.01.2010 (Audi/OAMI), Rec.
p. I-535; y 12.07.2012 (Smart Technologies ULC/OAMI) que recuerda que «Conforme a reiterada
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En relacién con la prohibicién del art. 7.1 b) RMC, el TJUE ha establecido dos
principios que deberan tenerse en cuenta a la hora de valorar la distintividad
de una marca no visual:

I. Los criterios de apreciacién del caracter distintivo de las marcas formadas
por elementos denominativos y figurativos no son distintos a los aplicables
a las demads categorias de marcas®.

Ahora bien, este principio general, si bien se reitera en la jurisprudencia pos-
terior, también se ha matizado por el propio Tribunal de Justicia al abordar
el caso de una marca constituida por un color o una combinacién de colores.
Asi, ha declarado: «Sin embargo, la percepcién del publico interesado no es
necesariamente la misma en el caso de un signo constituido tnicamente por
un color o una combinacién de colores, que en el caso de una marca deno-
minativa o figurativa consistente en un signo independiente del aspecto de los
productos que designa. En efecto, mientras que el publico estd acostumbrado
a percibir inmediatamente las marcas denominativas o figurativas como signos
identificadores del origen comercial del producto, no ocurre necesariamente lo
mismo cuando el signo se confunde con el aspecto exterior del propio producto
o cuando estd constituido tnicamente por un color o varios colores emplea-
dos para anunciar los servicios»®. Y que, por tanto, «es posible que al aplicar
dichos criterios la percepcion del publico relevante no sea necesariamente la
misma para cada uno de estos tipos (de marcas) y que, por consiguiente, pueda
resultar mas dificil acreditar el caracter distintivo de algunos tipos de marcas
que el de otros»®®.

II. El caracter distintivo debe apreciarse en relacién, por una parte, con los
productos o servicios para los que se solicita el registro y, por otra, con la
percepcién que de ellos tiene el publico relevante®’.

La apreciacién de la distintividad en relacién con los productos o servicios
para los que se aplica la marca (principio de especialidad), determina la apti-

jurisprudencia, el caracter distintivo de una marca en el sentido de ese articulo (art. 7.1 b) RMC)
significa que dicha marca sirve para identificar el producto para el que se solicita el registro
atribuyéndole una procedencia empresarial determinada vy, por lo tanto, distinguir este producto
de los de otras empresas».

% STJUE 5.12.2002 (Biold), Rec. 2002, p. II-5170.

% STJUE 9.10.2002 (marca color tono naranja), Rec. 2002, pp. I1-3856 y 3857.

% STJUE 12.07.2012 (Smart Technologies ULC/OAMI) que cita las SSTJUE Procter & Gamble/
OAMI, apartado 36; OAMI/Erpo Mobelwerk, apartado 34, y Audi/OAMI, apartado 37). En esta
Sentencia, el TJUE niega el caracter distintivo de una marca consistente en un slogan publicitario
«WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH» (hacemos sencillo lo especial), no por tratarse de
una férmula promocional, sino porque el publico pertinente «no la percibe como una indicaciéon
del origen comercial de los productos y servicios de que se trata» (apdo. 35).

7 STJUE 12.07.2012 con cita de las SSTJUE Procter & Gamble/OAMI, apdo. 33; Eurohypo/OAMI,
apdo. 67, y Audi/OAMI, apdo. 34.
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tud general de un signo para constituir una marca en el sentido del articulo 4
RMC®. No obstante, ello no implica que dicho signo tenga necesariamente
caracter distintivo, en relacién con un producto o un servicio determinado,
con arreglo al articulo 7, apartado 1, letra b) RMC®. Y, por lo que respecta al
publico relevante, este es el consumidor medio de tales productos o servicios,
normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz™.

Si trasladamos estas premisas a las marcas no visuales, habrd que entender
que, para el publico pertinente, tampoco es igual la percepcién de una marca
denominativa o figurativa y la percepciéon de una marca olfativa, sonora, tactil
o gustativa utilizada para distinguir un producto o servicio concreto. Las ofi-
cinas correspondientes tendran que tenerlo en cuenta sin que ello se traduzca

% Art. 4 RMC: «Podran constituir marcas comunitarias todos los signos que puedan ser objeto de
una representacion gréfica vy, en particular, las palabras, incluidos los nombres de personas, los
dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentacién, con la condicién de que
tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los
de otras empresas».

% Art. 7 (Motivos de denegacion absolutos), apartado 1, letra b): «Se denegara el registro de: b)
las marcas que carezcan de caracter distintivo».

70 STJUE 29.04.2004 (Procter & Gamble/OAMI) con cita de las SSTJUE 8.04.2003 (Linde), Rec.
1-3161 apdo. 41 y 12.02.2004 (Koninklijke KPN Nederland), Rec. p. I-1699, apdo 34. La STJUE
15.09.2005 (Rec. 2005, 1-07975), que desestima el recurso de casacién interpuesto contra la
STJUE 5.12.2002 (Biold) del TPI, recuerda que «la funcién esencial de la marca es garantizar al
consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o del servicio designado por la
marca, permitiéndole distinguir sin confusién posible ese producto o ese servicio de los que tienen
otra procedencia» (con cita, en particular, de las sentencias de 23.05.1978, Hoffmann-La Roche,
Rec. 1139, apartado 7, y de 18.06.2002, Philips, Rec. 1-5475, apartado 30). Y que, «El objetivo
del articulo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 es impedir el registro de las marcas
que carecen de caracter distintivo, inico que les permite cumplir dicha funcién esencial» (con
cita de la sentencia de 16.09.2004, SAT.1/OAMI, Rec. I-8317, apdo. 23). En este contexto, sefiala
que «para determinar si un signo tiene el cardcter que lo haga apto para ser registrado como
marca, es necesario adoptar el punto de vista del publico pertinente». «Asi, teniendo en cuenta
los productos y servicios mencionados en la solicitud de registro a que se refiere el apartado 5 de
la presente sentencia, queda de manifiesto que el publico pertinente es un publico conocedor del
ambito de los productos y servicios de que se trata, normalmente informado y razonablemente
atento y perspicaz». En este contexto, el Tribunal de Justicia reitera que «para determinar si un
signo tiene el caracter que lo haga apto para ser registrado como marca, es necesario adoptar
el punto de vista del publico pertinente» y determina que teniendo en cuenta los productos y
servicios mencionados en la solicitud de registro, queda de manifiesto que el publico pertinente
es un publico conocedor del d&mbito de los productos y servicios de que se trata, normalmente
informado y razonablemente atento y perspicaz. Los productos y servicios para los que se solicit6 el
registro estaban comprendidos en las clases 9, 38 y 42 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificacion
Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957. En
la descripcion se comprendian, entre otros: Programas de ordenador, ordenadores y sus partes,
equipos 6pticos, acusticos y electrénicos y sus partes (clase 9); Servicios de telecomunicaciones;
servicios de seguridad relacionados con la comunicacién entre ordenadores, el acceso a bases de
datos (clase 38); y Facilitacién de programas de ordenador a través de Internet, mantenimiento
en linea de programas informaéticos, elaboracién de programas informaticos especialmente para
y en relacién con el control de derechos de acceso y para la identificacién o la verificacién de
seres vivos basada en una o varias caracteristicas biométricas especificas asistida por ordenador
(clase 42).
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en la aplicacién de criterios mas severos que los usados con otros signos a la
hora de valorar su caracter distintivo’!.

2. EL DERECHO DE EXCLUSIVA EN LAS MARCAS NO VISUALES

Conseguir que los potenciales consumidores conecten una determinada mar-
ca con un sonido, un sabor o un olor requiere una considerable inversién en
mercadotecnia y comunicacién. Resulta comprensible, por ello, el interés de
los empresarios en asegurar esta inversion mediante una proteccién juridica
adecuada. Esa protecciéon pasa por reconocer a los titulares de las marcas no
visuales un derecho de exclusiva de igual alcance que el que se reconoce a las
marcas visuales.

Por ello, y una vez superadas las barrera de la distintividad y de la funcionalidad,
los titulares de las marcas no visuales deben poder accionar frente a cualquier
infraccién de sus derechos de marca realizada por quienes pretendan, a través
del empleo de marcas confundibles o de cualquier otro modo, aprovecharse
del esfuerzo realizado por aquellos. Tampoco en esta sede debe exigirse a es-
tos titulares mayores requisitos que a los de las marcas convencionales para
acreditar la infraccién de su derecho.

Es importante lograr seguridad juridica en la proteccién de las marcas no
visuales y en esta direcciéon deberian concentrarse los esfuerzos doctrinales y
legales. Y la seguridad se logra protegiendo las percepciones de los consumi-
dores, protegiendo la marca «per se», no las asociaciones que aquellos pueden
hacer y que varian de unos a otros. Solo asi pueden cumplir su cometido, no

7 El principio de no aplicacién de criterios méas severos lo ha establecido el Tribunal de Justicia
en relacion con la marca publicitaria en las sentencias OAMI/Erpo Mobelwerk, apdo. 32, y Audi/
OAMI, apdo. 36. En estas sentencias, a las que se refiere la STJUE 12.07.2012 (Smart Technologies
ULC/OAMI) que recoge otras referencias a la distintividad de las marcas slogan, el Tribunal sefiala
que «las dificultades que, debido a su propia naturaleza, pueden conllevar las marcas publicitarias
para establecer su caracter distintivo y que es legitimo tener en cuenta, no justifican que se fijen
criterios especificos que sustituyan o establezcan excepciones al criterio del carécter distintivo tal
y como ha sido interpretado en la jurisprudencia». No cabe exigir que un eslogan publicitario
presente «un elemento de fantasia», o incluso «un campo de tensién conceptual, que pueda tener
como consecuencia un efecto de sorpresa y que, de este modo, pueda ser recordado», para que
tal eslogan tenga el caracter distintivo minimo requerido en el articulo 7, apartado 1, letra b), del
RMC. Y, que «el mero hecho de que una marca sea percibida por el publico interesado como una
féormula publicitaria que, habida cuenta de su caracter elogioso, pudiera ser adoptada por otras
empresas, no es suficiente per se para concluir que dicha marca carece de caracter distintivo.
La connotacion elogiosa de una marca denominativa no excluye que esta pueda garantizar, no
obstante, a los consumidores la procedencia de los productos o servicios que designa. Asi, el publico
interesado puede percibir tal marca como una férmula publicitaria y una indicacién del origen
comercial de los productos o servicios, simultdneamente. De lo anterior se deriva que, siempre
que dicho publico perciba la marca como una indicaciéon de dicho origen, el hecho de que sea
percibida simultdneamente, o incluso en primer lugar, como una férmula publicitaria no tiene
repercusiones sobre su caracter distintivo».
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solo de dotar de transparencia al mercado, sino también, como impulsoras de
la innovacién y facilitadoras de los intercambios.

III. FUNCIONES Y DISFUNCIONES DE LA MARCA

A continuacién haremos un breve repaso de los desajustes que se producen
cuando, a la hora abordar cuestiones relevantes que se plantean en derecho
de marcas, la doctrina y la jurisprudencia, en lugar de tomar en cuenta la
realidad de la marca, en cuanto signo distintivo de un determinado producto
o servicio que es percibido como tal en el mercado”, utilizan las funciones
econémicas para dar la correspondiente solucién juridica. Son estos intentos
de normativizar las funciones de la marca los que provocan desencajes en el
sistema de marcas, v, en el caso de las marcas no visuales, al haber de sumarlo
a la susceptibilidad de representacion grafica, dificultan (alejan), todavia mas,
la adecuada proteccién juridica.

Si en este estudio, en lugar de dejar a un lado, utiliziramos la teoria de las
funciones de la marca, defenderiamos que la tinica funcién esencial, porque
conecta con la propia naturaleza de la marca como bien inmaterial, es la fun-
cién distintiva, esto es, la que cumple en cuanto instrumento de identificacién
y distincién de productos y servicios en el mercado”. Desde un punto de vista
normativo, esta seria también la tnica funcién reconocida por el Derecho™.
El resto de funciones (indicadora del origen, garantizadora de la calidad, pu-
blicitaria), no las considerariamos esenciales ni normativamente reconocidas.
No obstante, como entendemos que, en realidad, la distintividad, més que una
funcién, es la caracterizaciéon de la marca como bien inmaterial ™, realizamos

2 Para BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A.: «la marca es ante todo un instrumento puesto al
servicio de los empresarios para permitirles su actuacién en el mercado». Comentarios a la Ley
de Marcas. (dir. A. BERCOVITZ, dir. adjunto: J.A. GARCIA-CRUCES), Aranzadi (2008). Pamplona,
p. 124.

3 A. BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO considera que la funcién esencial de la marca consiste
en identificar y distinguir los productos o servicios a los que se aplica. Y, al preguntarse por la
utilidad de esta identificacion, sefiala que para la doctrina mas tradicional sirve para asegurar que
todos los productos o servicios distinguidos con las marcas tienen el mismo origen empresarial.
Comentarios..., cit., p. 124.

7 De hecho, los articulos 4.1 LM, 2 DM y 4 RMC tnicamente se refieren al caracter distintivo de
la marca y a la susceptibilidad de representacién grafica como presupuestos de proteccién (no
asf a la funcién indicadora de origen). Para A. BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO resulta evidente
que la funcién identificadora y diferenciadora de los productos y servicios en el mercado es tan
esencial a las marcas que sin un reconocimiento y proteccién legal de la misma no podria decirse
que existen las marcas como tales. Y lo mismo ocurre si el Derecho no atribuyera al titular de la
marca el poder de controlar la utilizacién de la misma dentro del mercado. Para este autor, las
restantes funciones que se atribuyen a la marca pueden estar reconocidas o no en los diversos
ordenamientos juridicos. Comentarios..., cit., p. 127.

s M.D. RIVERO GONZALEZ sefiala que la funcién distintiva hace referencia a la idoneidad o
aptitud diferenciadora que debe tener un signo para ser protegido como marca no siendo tanto
un presupuesto como un fundamento de esa proteccién. Por ello, considera la capacidad distintiva
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el analisis de los desajustes mencionados refiriéndonos a las que serian no
esenciales como funciones de la marca.

1. LA FUNCION INDICADORA DEL ORIGEN EMPRESARIAL

De todas las funciones que se atribuyen a la marca, la indicadora del origen
empresarial de los productos y servicios, es la que mayor consenso cuenta en
la doctrina y la jurisprudencia en su consideracién como funcién primaria y
esencial. La doctrina entiende que esta funcién se apoya directamente en las
reacciones de los consumidores y se basa de modo inmediato en la estructura
del derecho de marcas. También el Tribunal de Justicia de la Unién Europea”
viene considerando esta funcién como principal o fundamental de la marca’.
Por ello, utilizaremos esta funcién para vertebrar el analisis de distintas cues-
tiones de derecho de marcas que también afectan a las marcas no visuales.
No obstante, debe sefalarse que cada vez es mayor el elenco de funciones
que se atribuyen y reconocen a la marca como esenciales (recientemente se
ha incorporado la funcién de inversién™). En cualquier caso, los argumentos

de un signo (la funcién distintiva) como cualidad que constituye un elemento del concepto legal
de marca, siendo esencial y consustancial al sistema de marcas. «Los problemas...», cit., p. 1650.
7 Vid. C. FERNANDEZ NOVOA para quien la marca desempefia un papel informativo al atestiguar
ante los consumidores que todos los productos de una misma clase portadores de la misma marca
han sido fabricados o distribuidos por una misma empresa, Tratado..., cit., p. 70.

77 En la reciente sentencia de 21.02.2013 (Fédération Cynologique International), en relacion
con el derecho de exclusiva que confiere la marca comunitaria a su titular (art. 9.1 RMC), el
Tribunal de Justicia senala: «Por lo demas, es preciso poner de relieve la necesidad de preservar
la funcién esencial de la marca, que es la de garantizar a los consumidores la procedencia del
producto (sentencia de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Rec. p. I-10273,
apartado 51). A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado ya en varias ocasiones que el
derecho exclusivo establecido en el articulo 9, apartado 1, del Reglamento se concede a fin de
permitir que el titular de la marca proteja sus intereses especificos como titular de dicha marca,
es decir, a fin de garantizar que esta tltima pueda cumplir las funciones que le son propias (véase
la sentencia de 23 de marzo de 2010, Google France y Google, C-236/08 a C-238/08, Rec. p. 1-2417,
apartado 75 y jurisprudencia que alli se cita). Para el TJUE, «la funcién esencial consistente en
garantizar la procedencia del producto o del servicio permite al consumidor o al usuario final
distinguir sin confusién posible ese producto o servicio de los que tienen otra procedencia» (entre
otras, SSTJUE de 29 de septiembre de 1998, caso Canon, 6 de octubre de 2005, caso Medion y
16 de julio de 2009, caso American Clothing) y «permite también hacer la misma eleccién, en
una adquisicién posterior, si la experiencia resulta positiva, u otra eleccion, si resulta negativa»
(Sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 9 de octubre de 2002, caso UltraPlus, y 13 de
julio de 2005, caso TOP, 27 de febrero de 2002, caso LITE, 20 de noviembre de 2002, caso Kit Pro
y Kit Super Pro, 5 de diciembre de 2002, caso Real People, Real Solutions; 30 de abril de 2003;
caso «Forma de puro de color marrén y forma de lingote dorado» y 31 de marzo de 2004, caso
Looks Like Grass).

7® En el considerando undécimo de la Directiva 2008/95/CE, de 22 de octubre de 2008, relativa a
la aproximacién de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DM) y octavo
del RMC se hace referencia a la funcién indicadora del origen empresarial que cumple la marca,
y a la proteccién dirigida a garantizar dicha funcién.

7 La STJUE 22.09.2011 (Interflora) desarrolla el alcance de esta funcién sefialando: «Ademas de
su funcién de indicacién del origen y, en su caso, de la funcién publicitaria, una marca también
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en contra del reconocimiento juridico-normativo de la funcién de origen, son
extensibles al resto de funciones.

Resulta dificil argumentar que la marca sirve a los consumidores de garantia
del origen empresarial del producto o servicio al que se aplica. Los sistemas
de marcas espafiol y comunitario admiten la cesién y la licencia de la marca,
con independencia de la transmisién de la empresa y para la totalidad o una
parte de los productos y servicios para los cuales estd registrada la marca,
sin establecer el control obligatorio de la actividad del licenciatario/cesionario
por parte del licenciante/cedente. En tales casos, la marca aplicada de manera
licita a un mismo producto o servicio puede pertenecer a diversas empresas o
a una diferente de la titular originaria®. Y, esto al margen de otras considera-
ciones como que, en la practica, los consumidores no conectan una marca con
un determinado origen empresarial®!, que una misma empresa puede utilizar
marcas diferentes para identificar productos iguales o semejantes, o que las
marcas rara vez son coincidentes con la denominacién social o el patronimico
de sus titulares.

puede ser empleada por su titular para adquirir o conservar una reputaciéon que permita atraer a
los consumidores y ganarse una clientela fiel. Aunque esta funcién de la marca —denominada «de
inversién»— puede solaparse con la funcién publicitaria, es diferente de esta. En efecto, el uso de
la marca para adquirir o conservar una cierta reputacién no solo se lleva a cabo a través de la
publicidad, sino también por medio de diversas técnicas comerciales. Cuando el uso por un tercero
—como un competidor del titular de la marca— de un signo idéntico a dicha marca para productos
o servicios idénticos a aquellos para los que esté registrada supone un obstaculo esencial para que
dicho titular emplee su marca para adquirir o conservar una reputacién que permita atraer a los
consumidores y ganarse una clientela fiel, debe considerarse que dicho uso menoscaba la funcién
de inversi6n de la marca. Por consiguiente, el mencionado titular esta facultado para prohibir dicho
uso en virtud del articulo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 o, en caso de que se trate
de una marca comunitaria, del articulo 9, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 40/94. En caso
de que la marca ya goce de esa reputacion, la funcién de inversion sufre un menoscabo cuando el
uso por el tercero de un signo idéntico a dicha marca para productos o servicios idénticos afecta a
esa reputacion y pone en peligro su mantenimiento. Como ya ha declarado el Tribunal de Justicia,
el titular de una marca debe poder oponerse a este uso en virtud del derecho exclusivo conferido
por la marca (véase la sentencia de 12 de julio de 2011, L'Oréal y otros, C-324/09, Rec. I-0000,
apartado 83). En cambio, no cabe admitir que el titular de una marca pueda oponerse a que un
competidor, en condiciones de competencia leal y respetuosa de la funcién de indicacion del origen
de la marca, haga uso de un signo idéntico a dicha marca para productos o servicios idénticos a
aquellos para los que esté registrada dicha marca, si la Gnica consecuencia que tiene ese uso es
obligar al titular de la marca a adaptar sus esfuerzos para adquirir o conservar una reputacién que
permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel. Del mismo modo, el titular de la
citada marca no puede invocar védlidamente el hecho de que ese uso lleve a algunos consumidores
a desviarse de los productos o servicios que lleven dicha marca». A. PEREZ VAN KAPPEL realiza
un estudio de la evolucién de la normativizacién («juridificacién») de las funciones de la marca
en «La «juridificacién» de las otras funciones de las marcas registradas por el Tribunal de Justicia
de la Uni6én Europea», GJUEC, n° 27 (2012), pp. 1-21.

% Para A. BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, hoy en dia la marca no garantiza que los productos
o servicios a los que se aplica procedan de la misma empresa, sino solamente que tales productos
o servicios han sido comercializados con autorizacién del titular de la marca, bien por la empresa
de este o bien por otras empresas distintas, Comentarios..., cit., p. 124.

81 M. AREAN LALIN, EI cambio de forma de la marca: Contribucion al estudio de la marca derivada.
Santiago de Compostela, Instituto de Derecho Industrial, 1985, pp. 16 y ss.
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2. ACCESO AL REGISTRO DE LAS MARCAS NO VISUALES Y ALCANCE DE LA PROTECCION

Como ya hemos sefialado, las marcas no visuales requieren de una estructura
registral capaz de protegerlas «per se», en su dimension real, tal y como son
percibidas. Esto significa que el registro debe permitir que accedan, y sean
examinadas por la oficina, las marcas sonoras, gustativas, olfativas y tactiles en
cuanto constitutivas de un sonido, un gusto, un olfato o un tacto que aplicado
a un producto o servicio lo identifica y distingue de otros y supera la barrera
de la funcionalidad. También implica que, puesto que son los consumidores
quienes identifican y distinguen en el mercado las percepciones en que con-
sisten las marcas y quienes las conocen en su dimensién real, la oficina ha de
utilizar esta dimensién real para valorar el caracter distintivo de estas marcas.

En coherencia con lo anterior, y puesto que el tnico requisito que se pide a la
marca y que la oficina examina es el de la distintividad, el analisis del alcance
de la proteccién «per se» —para cualquier tipo de marca— supone reconocer
la inhabilidad del registro como instrumento capaz de asegurar la concurrencia
de aquellas cualidades de la marca (origen empresarial, calidad, etc.) que, aso-
ciadas a la marca, los consumidores no perciben (o no las perciben de manera
clara y homogénea). Consecuentemente, el despliegue del derecho de exclusiva
deberia operar solo en relacién con el carécter distintivo de la marca.

Estas consideraciones repercuten en cuestiones tales como la infraccién del
derecho de marca, la cesion y licencia de marca y el agotamiento del derecho
de marca.

3. EJERCICIO DE LA ACCION POR VIOLACION DEL DERECHO DE MARCA

En linea con la concepcién de la funcién indicadora del origen como funcién
esencial de la marca, el Tribunal de Justicia fundamenta y justifica la accién
por infracciéon del derecho de marca que corresponde al titular, en la confu-
sién del publico acerca del origen empresarial de los productos o servicios
contrasefiados®.

82 Bl TJUE considera que el derecho exclusivo previsto en el articulo 5, apartado 1, letra a, de la DM
89/104 «se concede para permitir que el titular de la marca proteja sus intereses especificos como
titular de esta marca, es decir, para garantizar que dicha marca pueda cumplir las funciones que
le son propias y que, por tanto, el ejercicio de este derecho debe quedar reservado a los casos en
los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca
(SSTJUE 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club, 6 de noviembre de 2004, Anheuser-Busch,
y 25 de enero de 2007, Adam Opel). Entre dichas funciones no solo figura la funcién esencial de
la marca, consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto o del servicio,
sino también sus demés funciones, como, en particular, la consistente en garantizar la calidad de
ese bien o de ese servicio, o las de comunicacién, inversién o publicidad» (STJUE de 18 de junio
de 2009, caso LOréal, Rec. 2009 1-05185).
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Como ya hemos sefialado, en nuestro sistema, el derecho de propiedad sobre
la marca y, con él, el de exclusiva se confiere como consecuencia del registro®3
que se efecttia sobre la base del caracter distintivo de aquella. Pues bien, el
proceso de registro, basado en el anélisis del caracter distintivo de una marca
no visual condiciona necesariamente el alcance y contenido de la proteccién que
se puede dispensar al titular frente a las vulneraciones de su derecho por los
terceros. Condiciona, por tanto, el alcance material de la accién por violacion
de su derecho de marca. En puridad, el ejercicio de esta accién tnicamente
resultaria adecuado cuando el titular (o la persona por él facultada) pretenda
combatir una vulneracién relacionada con aspectos que el registro es técnica-
mente capaz de proteger, esto es, con el caricter distintivo de la marca. De
ahi la especial necesidad de dotar al registro de los elementos necesarios para
valorar la distintividad de las marcas no visuales «per se», en su dimensién real.

Si el registro no permite garantizar asociaciones psicolégicas que sobre una
marca (visual o no visual) realizan los consumidores (origen empresarial, ca-
lidad, goodwill y publicidad), no parece que haya de ser la marca, al margen
del mismo, quien haya de hacerlo. Como hemos sefialado, tales asociaciones
son diferentes de unos consumidores a otros y no se dan en todos los casos
ni en todos ellos. Las infracciones relacionadas con esas asociaciones que, a
diferencia de lo que ocurre con las que incumben a la distintividad, pueden
ser cometidas también por el titular de la marca, pueden resultar perseguibles,
pero no a través de la accién marcaria sino mediante la accién de competencia
desleal®*. La LCD es la adecuada para reprimir los usos ilicitos de terceros mas
alla de los supuestos del articulo 34.2 LM basados en la confundibilidad (do-
ble identidad marca no visual/productos o servicios identificados; o identidad

8 Para la marca comunitaria, el art. 6 RMC sefala «La marca comunitaria se adquirirda por el
registro».

8 Si bien existen caracteristicas comunes entre la protecciéon de la marca y la represion de la
competencia desleal en materia de signos distintivos (ambas orbitan en torno a actos realizados en
el mercado con finalidad concurrencial y se basan en los criterios de confusion, de explotacion de la
reputacién ajena y, en el caso de marcas no visuales, también del esfuerzo ajeno), los mecanismos de
proteccion juridica son técnicamente diferentes. El derecho de marcas parte de un derecho subjetivo
—el del titular de la marca— de contenido esencialmente negativo (ius prohibendi) condicionado
por el sistema registral en el que se apoya. El derecho contra la competencia desleal parte del
interés de todos los que participan en el mercado, y a tal fin establece la prohibicién de los actos de
competencia desleal, incluida la publicidad ilicita en los términos de la LGP (art. 1 LCD) y legitima,
en consecuencia, y, en princpio, a cualquier persona fisica o juridica que participe en el mercado,
cuyos intereses econémicos resulten directamente perjudicados o amenazados por la conducta
desleal (art. 33.1 LCD). En materia de competencia desleal Vid. A. BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO
(dir.), Comentarios a la Ley de Competencia Desleal, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra),
2011, E. DOMINGUEZ PEREZ, Competencia desleal a través de actos de imitacion sistemdtica,
Aranzadi, Pamplona, 2003; R. LARA GONZALEZ, La denigracién en el derecho de la competencia
desleal, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2007; F. MARTINEZ SANZ (dir.), Comentario prictico a
la Ley de competencia desleal, Tecnos, Madrid, 2009; L.J. PORFIRIO CARPIO, La discriminacién de
consumidores como acto de competencia desleal, Marcial Pons, Madrid, 2003; A. TATO PLAZA, P.
FERNANDEZ CARBALLO-CALERO, CH. HERRERA PETRUS, La reforma de la Ley de Competencia
Desleal, La Ley, Las Rozas (Madrid), 2010.
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o similitud marca no visual/productos o servicios con riesgo de confusién del
publico; o identidad o semejanza de la marca no visual sin semejanza de los
productos o servicios con marca no visual notoria o renombrada). También
es la norma adecuada para proteger intereses directos de los consumidores
dado que la LM, cuya técnica es la proteccién del titular registral, solo puede
satisfacerlos de manera indirecta®.

La pretensién de que la marca garantice a los consumidores que los productos
y servicios tienen la misma procedencia empresarial o una determinada calidad,
supone forzar un cambio del destinatario de la proteccién. La accién por vio-
lacion del derecho de marca esta pensada para proteger al titular de la marca,
y es este quien la interpone frente a quien considera infractor de su derecho.
Y, la sentencia que resuelve el asunto lo hace después de haber comparado
las marcas en conflicto, sin poder constatar ni tener en cuenta «concretas»
percepciones o creencia de los consumidores acerca del origen empresarial o
calidad de las marcas en cuestién. Esas percepciones no son apropiadas para
valorar la distintividad real de la marca®.

4. CESION Y LICENCIA DE MARCA

En materia de cesion y licencia de marca nos limitaremos a apuntar brevemente
la definicién y a hacer referencia a los aspectos en los que incide la normati-
vizacién de las funciones de la marca.

1. Licencia de marca

La licencia de marca supone conceder un derecho de uso sobre la misma, de
forma que el licenciatario pueda designar con esa marca los productos fabri-
cados o distribuidos por él mismo. La LM ha equiparado casi por completo el

%5 En sede de competencia desleal también se pueden reprimir las conductas que causan engano
o confusién a los consumidores a pesar de tratarse de un uso licito de la marca (p. €j., una cesién
de marca seguida de un descenso en la calidad de los productos por parte del cesionario).

8¢ Bl Tribunal Supremo, entendiendo que la proteccion de los consumidores es finalidad directa de
la marca, en STS 22 de enero de 2000, que sigue la doctrina sentada en STS de 30 de octubre de
1986, senala: «<hay que dejar sentado que en materia de derecho de marcas conviene tener presente
que aquellas protegen no solo el interés particular del titular que las inscribe, sino también el interés
general de los consumidores, que son los auténticos destinatarios y supuestos beneficiarios de las
funciones que la marca cumple en orden a su procedencia, indicacién de calidades, publicidad y
reputacién entre el pablico consumidor del producto diferenciado precisamente a través de la marca.
Y es ese caracter «funcional» del derecho protegido por la marca lo que hace que aquel no pueda
configurarse como un derecho estatico que alcanza su plenitud y total eficacia con su cristalizacion
en el registro. Por el contrario, la innegable proyeccién sobre el publico consumidor del derecho de
exclusiva que ostenta el titular de la marca, obliga a este frente a la comunidad social y posibles
competidores (derechos paralelos que protegen intereses convergentes dignos de protecciéon) a un
comportamiento debido, a un facere, consistente en el uso obligatorio de la marca registrada».
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régimen juridico de la licencia de marca al de la licencia de patente. Las licencias
pueden ser totales o parciales, y exclusivas o no exclusivas (art. 48.1 LM) ¥,

Por lo que interesa a este estudio, se discute en la doctrina la existencia de
un deber de control al licenciatario por parte del titular marcario al objeto de
constatar que los productos comercializados con la marca licenciada cumplen
las mismas caracteristicas que los originales. En este aspecto, de crucial im-
portancia para los terceros, ni la LM ni el RMC exigen un deber de control de
calidad de los productos del titular®®. Para evitar que este hecho pueda causar
perjuicios a terceros, la doctrina ha intentado justificar la existencia de una
obligacién «esencial» de control por parte del licenciante que, como tal, operaria
aun a falta de pacto expreso. Algtin autor® la fundamenta en la previsién de la
caducidad de la marca cuando, a consecuencia del uso que de ella se haga con
consentimiento del titular, se pueda inducir al pablico a error (art. 55.¢) LM).
Para otros®, la obligacion se deriva del hecho que la omision de control afecta-
ria de modo directo al mantenimiento del valor competitivo de la marca, hasta
el punto de poder causar una modificaciéon sustancial de la marca licenciada,
contraria al art. 1.557 Cc. La doctrina mayoritaria considera, no obstante, que
la LM no impone una obligacién de control, por lo que resulta forzado extraerla
o deducirla de otros preceptos de la misma. Existe un derecho al control, no
una obligacién®!. En caso de que el licenciatario produzca unos bienes de baja
calidad, los perjudicados podrian actuar frente al licenciatario y, en su caso,
frente al licenciante en el ambito de la competencia desleal.

87 Seran parciales si se refieren solo a alguno de los productos o servicios para los cuales esté
registrada, o si se conceden solo para una parte del territorio espanol. Seran en exclusiva si el
licenciante se compromete a no otorgar ninguna otra licencia en el territorio al que se refiera la
primera; y sin exclusiva en otro caso, de forma que podran concurrir varios licenciatarios en una
misma zona geografica. Se entenderd, salvo pacto en contrario, que la licencia no es exclusiva y
que el licenciante podra conceder otras licencias y utilizar por si mismo la marca (art. 48.5 LM);
y cuando la licencia sea exclusiva, el licenciante solo podra utilizar la marca si en el contrato se
hubiera reservado expresamente ese derecho (art. 48.6 LM). Los derechos conferidos por el registro
de la marca pueden ser ejercitados frente a cualquier licenciatario que infrinja alguna de las
disposiciones del contrato de licencia relativas a la duracion, a la forma protegida por el registro,
a la naturaleza de los productos o servicios, al territorio en el cual pueda ponerse la marca o a la
calidad de los productos fabricados o de los servicios prestados por el licenciatario (art. 48.2 LM;
asi se prevé también para la marca comunitaria en el art. 22.2 del RMC).

8 Si en el contrato de licencia se incluyera una clausula facultando al titular de la marca para
controlar al licenciatario, el control serfa un derecho, no una obligacién del licenciante.

8 A CASADO CERVINO, «Transmisién y licencia de la marca y de la solicitud de marca en la ley
de 1988», ActCiv, 1989-II, p. 2149, y en relaciéon con el RMC «La licencia de marca comunitaria»,
ADI 16 (1994-1995), p. 195.

% J. MASSAGUER FUENTES, Voz «Licencia de marca», Enciclopedia Juridica Bdsica, vol. 11I,
Civitas, Madrid, 1995, p. 4108.

9t P, MARTIN ARESTI entiende que la LM no menciona esta obligacién y configura el control del
licenciante como una carga en sentido técnico-juridico «Licencia» en Comentarios..., cit., p. 48; con
cita de C. FERNANDEZ NOVOA, El sistema comunitario de marcas, Montecorvo, Madrid, 1995, p-
279; M.T. ORTUNO BAEZA, La licencia de marca, Marcial Pons, Coleccién Garrigues & Andersen,
Madrid, 2000, P. 299; A. RONCERO SANCHEZ, El contrato..., cit., p. 223, y A. LOBATO GARCIA-
MIJAN, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, 2* ed. Civitas, Madrid 2007, p. 780.

Pe. i. revista de propiedad intelectual, ISSN 1576-3366, n® 43 (enero/abril 2013)

41



Blanca Torrubia Chalmeta

Entendemos que no es acertado imponer una obligacién legal de control cuan-
do la normativa sobre marcas atiende directamente al interés del titular de la
marca y no al de los consumidores. Por otra parte, determinadas medidas de
control pueden implicar una comunicacién de know-how que, de existir una
imposicién legal, cabria entender —por aplicaciéon analégica del articulo 76.1
LP— que el licenciatario puede exigir sin abonar por ello un precio adicional*.
La situacion se veria agravada en el caso de licencias colaterales donde, muchas
veces, solamente el licenciatario posee los medios y conocimientos adecuados
para fabricar los productos o desarrollar la actividad para la que se licencié la
marca y, por tanto, para lograr una determinada calidad. Conviene sefalar, por
ultimo, que el derecho de marcas tampoco impone al titular el mantenimiento
invariable de la calidad de sus productos, con lo que dificilmente puede argu-
mentarse que legalmente exista esa obligacién para el licenciatario. Lo hasta
aqui expuesto sirve para apoyar el argumento de que la marca puede no puede
garantizar la calidad de los productos o servicios contrasefiados.

2. Cesion de marca

En relacién con la cesiéon de la marca, esta supone que el cesionario deviene
nuevo titular de la misma, adquiriendo todas las facultades inherentes a esa
titularidad.

Como ya hemos sefialado, tanto la LM como el RMC permiten que la marca
pueda ser cedida con independencia de la transmisién de la empresa. Podria
defenderse que la marca solo pueda cederse junto con la empresa, ya que al
designar unos productos o servicios de caracteristicas muy concretas, la cesién
conlleva cesién de la empresa que elabora tales productos o servicios®. No obs-
tante, ni la LM, ni el RMC han optado por acoger este criterio que permitiria
apoyar la tesis de la funcién garantizadora del origen.

% Vid. la critica de esta presuncién que para la licencia de patente realiza J.A. GOMEZ SEGADE,
La Ley de patentes y modelos de utilidad, Civitas, Madrid 1988, p. 123. A favor de la regla establecida
en la LP, A. BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, La nueva Ley de Patentes (ideas introductorias y
antecedentes), Madrid 1986 y F. VICENT CHULIA, «La transmision de derechos de propiedad
industrial: Especial atencién al contrato de licencia de patente», Derecho y tecnologia: curso sobre
innovacion y transferencia. (coord. C. VILADAS JENE, J. BISBAL MENDEZ) (1990), p. 179.

% No obstante, tanto la LM como el RMC incorporan una medida dirigida a la proteccién de los
intereses de los consumidores al senalar «Si de los documentos que establecen la transmisién se
dedujera de forma manifiesta que debido a esa transmisiéon la marca podria inducir al puablico a
error, en particular sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geografica de los productos o de
los servicios para los cuales esté solicitada o registrada, se denegara la inscripcion de la transmisién,
a no ser que el adquirente acepte limitar la solicitud o el registro de la marca a productos o servicios
para los cuales no resulte engafiosa» (art. 47.2 LM y 17.4 RMC). En cualquier caso, la denegacion
de la inscripcién no tiene otro efecto que la inoponibilidad de la transmisién de la empresa a los
terceros de buena fe. Y no resulta muy efectivo para asegurar la calidad que la induccién al error
se deduzca «de forma manifiesta» de «los documentos que establecen la cesién» puesto que la
confusién se manifiesta normalmente en la actividad del cesionario.
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Las cuestiones que plantea la cesién de marca en materia de agotamiento co-
munitario del derecho de marca se abordan en el siguiente punto.

5. AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE MARCA

La cesién y la licencia de marca han sido tratadas por la jurisprudencia del
TJUE en relacién con el agotamiento del derecho de marca. De acuerdo con
esta doctrina, el titular de la marca no puede impedir —invocando su derecho
de exclusiva— que alguien que adquiera sus productos pueda luego revenderlos
usando esa misma marca, pues ya la primera comercializacién agota su derecho
de exclusiva a la distribucién®.

Resulta interesante, a los efectos de este estudio, determinar si el agotamiento
del derecho de marca se produce también respecto del licenciatario o cesionario.
Entendemos que estos sujetos adquieren un derecho de marca agotado, y no
pueden, por tanto, gozar de unas facultades de exclusién de las que carece el
titular. De ahi que, por ejemplo, el licenciatario en exclusiva para un territorio
no pueda impedir que un tercero adquiera bienes con esa misma marca en
otro pais de la Unién Europea y los comercialice en el territorio para el cual
tiene aquel concedida la licencia en condiciones mas ventajosas. La cesién o
la licencia de marca no deberia permitir el reestablecimiento de un derecho
de exclusiva respecto de bienes ya distribuidos.

El TJUE ha llegado a unas conclusiones no del todo coincidentes con lo que se
acaba de exponer. Asi, ha afirmado que el agotamiento del derecho de marca si
opera respecto del licenciatario®, pero no en cuanto al cesionario®. Para ello
se ha basado en la idea de que la marca no solo distingue productos, sino que
ademas garantiza que tales productos han sido realizados por el titular original
de los mismos o por alguien controlado por él. Partiendo de esta afirmacion,
ha concluido que, cuando exista una licencia y se haya agotado el derecho,
tal agotamiento opera tanto respecto del titular como de cualquier licenciata-
rio, de manera que ninguno de ellos puede impedir la comercializacién en su
territorio de un producto o servicio ya comercializado en la Unién Europea.
Y todo ello porque en la licencia el titular de hecho puede controlar, si asi lo
establece mediante clausula contractual, la actividad del licenciatario, de forma

% En el ambito de la Unién Europea, de acuerdo con los principios de libre circulaciéon de mercancias
y de libre competencia, el titular de la marca que comercializa unos productos contrasefiados con
ella no puede impedir que un adquirente los comercialice de nuevo en cualquier territorio de la
Unién (art. 13.1 RMC). Para un estudio del agotamiento del derecho de marca Vid. C., FERNANDEZ
NOVOA, Tratado..., cit., pp. 462 y ss., T. DE LAS HERAS LORENZO, E!l agotamiento del derecho
de marca, Montecorvo, Madrid, 1994 y P. MARTIN ARISTI, «Agotamiento del derecho de marca»
en A. BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Comentarios..., cit., pp. 575 y ss.

95 STJUE 8.6.1982 «Semillas de Maiz», Rec. 1982, 1-2015.

% STJUE 22.06.1994 «Ideal Standard», Rec. 1994, 1-2789.
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que cualquier producto ya vendido tenga caracteristicas iguales en lo esencial.
En cambio, en la cesién, no puede haber control de la actividad del cesionario
por parte del cedente, no habiendo, por lo tanto, garantia de que el producto o
servicio fabricado o prestado por el cesionario sea de las mismas caracteristicas
que el original. Por eso renace el derecho de oponerse a la distribucién de pro-
ductos ya vendidos. El cedente puede impedir que productos vendidos por un
cesionario en el territorio de la Unién sean de nuevo distribuidos en su zona
y lo mismo puede hacer el cesionario en su territorio respecto de productos
distribuidos en otra zona por el cedente o por otros cesionarios®’.

En relacién con esta doctrina («Ideal Standard»), la mayoria de los autores
espafioles la considera plausible, de modo que la cesién de marca permite al
cesionario restablecer el derecho de exclusiva®®. A nuestro parecer, sin embargo,
esto se traduce en otro desencaje en el sistema de marcas®. Si la marca es
transmisible con independencia de la empresa y el licenciante (y, por supuesto,
tampoco el cesionario) no tiene una obligacién legal control de la actividad
del licenciatario, no puede decirse que un producto que lleve una determinada
marca tenga las mismas caracteristicas que otro de igual marca.

7 La licencia exclusiva de marca desde la perspectiva de la regla del agotamiento ha sido tratada
por la SAP Barcelona (Seccion 15.%) de 29 de septiembre de 1995 («Bacardi»), en la que se sefiala
que los efectos vinculantes de los pactos de exclusiva alcanzan a las partes (art. 1.257 Cc.), pero no
a los terceros —tal y como se habia ya declarado en la SAP 11.4.1989 y que esta en consonancia
con lo que el Tribunal de Justicia ya habia establecido en la Sentencia «Semillas de Maiz»—. La
Audiencia recuerda la doctrina de la conocida STS de 15 de mayo de 1985 («Scotsman») en donde,
a proposito de la exclusiva en los negocios de licencia y sublicencia de marca, el Tribunal Supremo
habia declarado que tales negocios «no pueden constrefiir en forma alguna las importaciones que
del producto ya fabricado por el originario titular de la marca se hagan con destino a su venta
en el mercado nacional». Recurrida la SAP Barcelona ante el Tribunal Supremo, este desestimoé
el recurso en Sentencia de 28.9.2001. El TS hace en ella un recorrido por la jurisprudencia del
TJUE en materia de cesién y agotamiento del derecho de marca y precisa, entre otras cuestiones,
que «El absoluto giro jurisprudencial del Tribunal de Justicia que la recurrente ha querido ver
en la «sentencia Hag II» (STJUE 17.10.1990, Rec. I-3711), hasta el punto de que toda la doctrina
anterior sobre marcas y competencia del mismo Tribunal se habria reducido practicamente a
letra muerta, queda desmentido por una lectura atenta y desapasionada de la sentencia, que sin
variar la doctrina anterior del Tribunal resuelve sin embargo un caso idéntico al «Hag I» (STJUE
3.07.1974, Rec. 1. 731), aunque con inversion de partes, en sentido ciertamente opuesto, pero no
porque la doctrina anterior del Tribunal se considerase desacertada en sus fundamentos basicos,
sino porque la «sentencia Hag I» no habia otorgado la relevancia debida al dato de que la marca,
Unica en su origen, se dividié o fragment6 a consecuencia de una incautacién de la filial alemana
en Bélgica durante la Segunda Guerra Mundial».

% A. CASADO CERVINO/B. CERRO PRADA, «GATT y propiedad industrial: el Proyecto de Acuerdos
sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio», RGD, nam.
568/579, 1992, pp. 5 y ss.; T. DE LAS HERAS LORENZO, El agotamiento..., cit. pp. 212 y ss.; P.
MARTIN ARESTI, «Agotamiento...», cit., p. 584; J. MASSAGUER FUENTES, «Algunas cuestiones
béasicas acerca de la marca renombrada», ArC, 1993-I11, pp. 37 y ss.

% M. LOBATO GARCIA-MIJAN, alude a la dudosa compatibilidad con el (antiguo) art. 85.1 TCE
«El agotamiento de los derechos de propiedad intelectual e industrial en la doctrina del Tribunal
de Justicia de las Comunidades Europeas», ADC, 1991, p. 559.
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No parece adecuado hacer distinciones entre cesion y licencia basandose en un
supuesto control de la actividad del licenciatario si la ley no exige tal control.
Una vez agotado el derecho de marca, debido a la primera comercializacién del
producto, ni el titular, ni el cesionario, ni un licenciatario deben poder oponerse
a la reventa del mismo en su territorio. Estos dos ultimos no pueden recibir, a
través de la cesion o la licencia, mas derechos de los que tiene el titular que, de
manera voluntaria, transmite parte o todos sus derechos sobre la marca. Ade-
mas, reconociéndoles estas facultades de exclusién, los particulares se podrian
asegurar, a través de un acuerdo de cesién, una proteccion territorial absoluta,
prohibida por los articulos 34 y 35 y 101 TFUE.

IV. LAS PROPUESTAS DE LA COMISION EUROPEA

Este pasado 27 de marzo la Comisién ha presentado dos Propuestas de revision,
una de la Directiva de marcas y otra del Reglamento de la marca comunitaria,
cuyo objetivo comun es fomentar la innovacién y el crecimiento econémico
(y, con ello, el empleo). Se trata de hacer mas accesibles y eficientes para las
empresas los sistemas de registro de marcas de toda la Unién, reduciendo los
costes y la complejidad, y aumentando la rapidez, la previsibilidad y la seguridad
juridica. También se busca garantizar la coexistencia y complementariedad de
los sistemas de marcas de la Unién y nacionales.

Pues bien, de las muchas modificaciones que se incluyen en estas Propuestas,
dos de ellas inciden directamente en aspectos esenciales para la proteccién «per
se» de las marcas no visuales. La primera es el cambio en la definicién de la
marca, de modo que ya no exige la susceptibilidad de representacién grafica,
y la segunda, en el ambito de la infraccién del derecho de marca y para los
casos de doble identidad, reduce la proteccién a, tnicamente, la funcién de
origen de los productos y servicios.

En relacién con la definiciéon de la marca, la Comisién considera que el re-
quisito de «representacion gréafica» ha quedado obsoleto y que crea una gran
inseguridad juridica para la representacién de determinadas marcas no tra-
dicionales, como pueden ser simples sonidos para los que entiende que una
representacion distinta de la grafica (p.ej., mediante un archivo de sonido)
puede incluso ser preferible, pues permite una identificacién mas exacta de
la marca y, por tanto, contribuye al objetivo de una mayor seguridad juridica.
También aclara que es posible registrar marcas que puedan representarse a
través de medios tecnolégicos que ofrezcan garantias satisfactorias pero sin
que ello suponga ampliar al infinito las formas admisibles de representar un
signo, sino prever mas flexibilidad y garantizar mayor seguridad juridica. De
este modo, el articulo 3 DM («Signos que pueden constituir una marca» —an-
terior articulo 2 DM—) queda redactado asi (en iguales términos para la marca
comunitaria el articulo 4 RMC):
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Podrdn constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras —incluidos
los nombres de personas—, los dibujos y modelos, las letras, las cifras, los colores
en si, la forma del producto o de su presentacion, o los sonidos, a condicion de
que tales signos sean apropiados para:

a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras
empresas;

b) ser representados de manera tal que permita a las autoridades com-
petentes y al piiblico en general determinar el objeto preciso de la
proteccion otorgada a su titular.

Esta modificacién supone dar un gran avance en la proteccién «per se» de las
marcas no visules, en especial de la marca sonora la cual se menciona expre-
samente. A las demas marcas no visuales se les abre la puerta del Registro. Es
cierto que se evita cualquier referencia expresa a ellas como posibles signos
que pueden constituir una marca, seguramente por las dudas existentes sobre
el modo de determinar el objeto preciso de la proteccién. También lo es que se
sigue hablando de «representaciéon» de la marca cuando resultaria mas adecua-
do referirse al soporte en el que se plasma la marca y a una descripcién que
permita la identificacién segura de aquella. No obstante, el apartado b) del ar-
ticulo 3 DM elimina cualquier duda acerca de su registrabilidad y parece dejar a
la futura casuistica la determinacién de los modos seguros de «representacion».

Por lo que respecta a la reduccién de la proteccién a la funcién de origen en
materia de infraccién del derecho de marca en los supuestos de doble iden-
tidad, la Comisién justifica el cambio en el hecho de que el reconocimiento
de funciones adicionales de la marca en virtud del articulo 5.1.a) DM [articu-
lo 9.1.a) RMC] ha creado inseguridad juridica. En particular, entiende que no
queda ahora clara la relacién entre los casos de doble identidad y la proteccién
ampliada ofrecida por el articulo 5.2 DM [art. 9.1.c) RMC] a las marcas que
hayan adquirido renombre!®. Los apartados 1 y 2 del articulo nuevo articu-

100 E] art. 5 DM sefiala «1. La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El
titular estara facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el trafico
econdémico: a) de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos
para los que la marca esté registrada; b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la
marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo,
implique un riesgo de confusién por parte del publico; el riesgo de confusién comprende el riesgo
de asociacién entre el signo y la marca. 2. Cualquier Estado miembro podrd asimismo disponer
que el titular esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el
trafico econémico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que
no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando esta goce de renombre
en el Estado miembro y con la utilizacién del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener
una ventaja desleal del caracter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio
a los mismos.» Como se puede apreciar en la Propuesta de Directiva, la proteccién de la marca
renombrada pasa de ser facultativa a ser obligatoria para todos los Estados miembros.
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lo 10 DM («Derechos conferidos por la marca» —anterior articulo 5 DM—)
queda redactado de la siguiente manera (en iguales términos para la marca
comunitaria los apartados 1 y 2 del articulo 9 RMC):

1. El registro de una marca conferird a su titular un derecho exclusivo.

2. 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 una marca registrada estard facultado para prohibir a cual-
quier tercero el uso, sin su consentimiento, en el trdfico econémico, de cualquier
signo en relacion con los productos o servicios, cuando:

a) el signo sea idéntico a la marca y se utilice para productos o servicios
idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada, vy dicha uti-
lizacion afecte o pueda afectar a la funcion de la marca de garantizar
a los consumidores el origen de los productos o servicios;

b) el signo sea idéntico o similar a la marca y se utilice para productos o
servicios idénticos o similares a los productos o servicios en relacion
con los cuales esté registrada la marca, si existe un riesgo de confusion
por parte del piiblico; el riesgo de confusion comprende el riesgo de
asociacion entre el signo y la marca;

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 vy con la utilizacion del
signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal
del cardcter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar
perjuicio a los mismos.

Esta modificacion/delimitacion es, en nuestra opinion, reflejo de lo inadecua-
do que resulta normativizar las funciones de la marca. Es significativo que la
Comision haga referencia a la inseguridad juridica que ha generado reconocer
funciones adicionales a la marca, lo cual resulta l6gico cuando, como hemos
sostenido, en realidad se esta pretendiendo proteger asociaciones y no percep-
ciones de los consumidores. Resulta sorprendente ahora que, partiendo de la
teoria de las funciones de la marca, se proteja solo una de ellas (la funcién
de origen) y se deje fuera al resto (indicadora de calidad, goodwill, etc.). La
delimitacién no hubiera tenido que hacerse si, tal y como defendemos en este
estudio, la proteccion estuviera referida exclusivamente a la distintividad de la
marca. En este contexto, ni siquiera el caso de doble identidad en que el con-
sumidor conoce que el producto no es original, requeriria delimitacién alguna
para determinar la infraccién del derecho de marca por el tercero.
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Blanca Torrubia Chalmeta

De especial interés de cara a facilitar la identificacion y selecciéon registral de las
marcas no visuales resultan también las normas comunes para la denominacién
y clasificacion de los productos y servicios. Estas normas (nuevo articulo 40 DM
y modificacién del articulo 28 RMC), siguen los principios establecidos por el
Tribunal de Justicia'®' segiin los cuales los productos y servicios que se desee
proteger deben estar identificados por el solicitante con suficiente claridad y
precision, de modo que las autoridades competentes y las empresas puedan
determinar el nivel de proteccién que confiere la marca.

101 STJUE 19 de junio de 2012 «IP Translator».
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