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1.- Tradicionalmente, los signos distintivos de la empresa han tenido una
naturaleza denominativa, gréfica o mixta. Estos estaban conformados por cifras,
letras, denominaciones, dibujos, disefios o envases. Posteriormente, irrumpieron
en este ambito la forma de los productos y los colores. Signos perceptibles por la
vista y susceptibles de ser representados de forma gréfica.

En los tltimos afios, empero, son varios los estudios que demuestran no
s6lo que los consumidores estan saturados por la oferta de productos y servicios
identificados por este tipo de signos, sino también que se encuentran mdas
atraidos por estimulos perceptibles por sentidos distintos de la vista: sonidos,
aromas, sabores o texturas. Sobre la base de estos estudios, no resulta extrafio que
las empresas se hayan embarcado en la creacién, implementacién y promocién
de este tipo de identificativos empresariales. Y, como es natural, que persigan la
obtencion de un derecho de exclusiva que les permita prohibir su uso por
terceros.

Aparece asi la problematica relativa a la proteccién marcaria de los signos
no tradicionales y a la registrabilidad de las marcas olfativas, gustativas y tactiles.
Una cuestion delicada y sensible, toda vez que desafia los limites del Derecho

! Estas reflexiones se insertan en los siguientes Proyectos de investigacién: 1°) Proyecto nacional (referencia: P1D2020-
117872RB-100) financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovacién del Gobierno de Espafia (IP: MIRANDA SERRANO Yy
PAGADOR LOPEZ); 2°) Proyecto autondmico (referencia: P20_00002) financiado por la Consejeria de Transformacion
Economica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucia (IP: MIRANDA SERRANO); y 3°) Proyecto local
FEDER-UCO (referencia: 1380525-R) financiado por la Universidad de Cérdoba (IP: MIRANDA SERRANO y PAGADOR
LOPEZ).
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marcario, pone en jaque la concepcién clasica de sus instituciones y presenta
nuevos retos en la aplicacion e interpretacion de sus normas.

2.- Es precisamente en este contexto donde se enmarca la STGUE (Sala
Décima ampliada) de 7 de diciembre de 2022 dictada en el asunto T-487/21. En
ella se resuelve sobre el registro de una marca tactil de posicién solicitada para
“componentes sanitarios destinados a ser insertados, en particular, reguladores
de chorro y formadores de chorro”, que se concreta en el siguiente signo:

La solicitud de registro se acompafiaba de una descripcion en la que se
indicaba: “La marca es una marca téctil de posiciéon. La proteccion se reivindica
para una estructura, dispuesta en un extremo de un componente sanitario
cilindrico que debe insertarse, destinado al flujo del agua, orientada hacia el
exterior y que sobresale de una base no eléstica, estructura que estd compuesta
por laminas circulares, concéntricas y eldsticas de algunos milimetros de altura
sobre toda la superficie del extremo, ldminas elasticas que pueden deformarse
aplicando un dedo sobre la base y de forma paralela a esta. No se reivindica
ninguna proteccion para el resto del contorno del elemento que debe insertarse,
que aparece punteado en la representacion”.

En un primer momento, la solicitud de registro dio lugar a objeciones
basadas en los motivos formales de denegacion del registro “dado que, por regla
general, la [EUIPO] no acepta las marcas tactiles”. Asi, se sugiri6 a la solicitante
que recalificase la marca solicitada como marca de posicion. Algo a lo que se
nego.

Ante esta situacion, el 6rgano examinador deniega la solicitud de registro
por motivos formales, en la medida en que ésta no era lo suficientemente precisa.
La solicitante recurre esta resolucion ante la EUIPO. Su Quinta Sala de Recurso
desestima el recurso por considerar que la marca solicitada carecia de caracter
distintivo en el sentido del art. 7.1.b) del Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la
marca de la Unién Europea (en adelante, RMUE).

3.- Basicamente, estos son los hechos que conducen a la Sentencia objeto
de este comentario. El interés de esta Sentencia (y de las resoluciones que
constituyen sus antecedentes) estriba en las propias materias que son objeto de
la controversia: los requisitos necesarios para que un signo tactil se convierta en
marca y la aplicacion e interpretacién de las prohibiciones absolutas de registro
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contenidas en los apartados a) y b) del art. 7.1 RMUE (signos que no retinan los
requisitos para convertirse en marca y falta de caracter distintivo).

4.- Como se desprende de los arts. 4 RMUE y 3 de la Directiva (UE)
2015/2436 (en lo sucesivo, DM), y afirma de forma constante el TJUE, para poder
constituir una marca en el sentido del RMUE y de la DM, el objeto de cualquier
solicitud ha de cumplir tres requisitos: En primer lugar, debe constituir un signo.
En segundo lugar, el signo debe poder ser objeto de una representacion grafica
(en la actualidad, ser representado en el Registro de manera que permita a las
autoridades competentes y al publico en general determinar el objeto claro y
preciso de la protecciéon otorgada a su titular). Y, en tercer lugar, el signo debe ser
apropiado para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de
otras (en este sentido, SSTJUE de 6 de mayo de 2003, en el asunto C-104/01,
Libertel, apdo. 23; de 24 de junio de 2004, en el asunto C-49/02, Heidelberger
Bauchemie, apdo. 22; y de 25 de enero de 2007, en el asunto C-321/03, Dyson Ltd).

5.- Dentro del concepto de signo se incluye cualquier sefial o indicador
perceptible y con presencia exterior que representa o significa algo y que,
poniéndolo o vinculdndolo de cualquier modo a las cosas, sirve para darlas a
conocer o diferenciarlas. Se trata, en suma, de un concepto amplio que engloba
cualquier representacion perceptible por los sentidos que evoque una cosa con
una minima determinacién y persistencia, y que sea diferente de aquello que se
evoca. Por tanto, quedan excluidas las meras ideas, los conceptos abstractos que
aluden a las caracteristicas de un producto y aquellas representaciones que
evoquen cualquier forma posible de un determinado producto (STJUE de 25 de
enero de 2007, en el asunto C-321/03, Dyson).

Normalmente, la textura aparece como una caracteristica del producto y
no como un indicador de su procedencia empresarial. De modo que, en principio,
una textura no puede constituir un signo en sentido marcario. No obstante, ello
no impide que una textura pueda convertirse en una marca. Y es que, en
abstracto, es susceptible de evocar una cosa y diferenciarla. Pero ello dependera
del contexto y la forma en que se utilice (STJUE de 6 de mayo de 2003, en el asunto
C-104/01, Libertel, apdo. 27). Ahora bien, para constituir una marca, esa textura
deberd ser susceptible de ser representada de una forma sustancialmente
identificativa y presentar caracter distintivo.

6.- En lo que atafie a la representacion del signo, el art. 4 del Reglamento

(CE) 207/2009 sobre la marca comunitaria (conforme al que se resuelve el litigio
que da lugar a la sentencia objeto de comentario) dispone que “podrén constituir
marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representacion gréafica...”.
Este requisito, en tanto que pilar sobre el que se sustenta el sistema registral
marcario, ha sido interpretado en el sentido de que cualquier signo,
independientemente de que pueda percibirse visualmente o no, puede constituir
una marca, aunque para ello debe ser objeto de representacion gréfica, en
particular, por medio de figuras, lineas o caracteres, que sea clara, precisa,
completa en si misma, facilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva
3
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(SSTJUE de 12 de diciembre de 2002, en el asunto C-273/00, Sieckmann, apdos. 48
y 55; de 6 de junio de 2019, en el asunto C-223 /18 P, Deichmann, apdo. 44; y de 29
de julio de 2019, en el asunto C-124/18 P, Red Bull, apdo. 36). En consecuencia,
los signos no visuales, inicamente podian acceder al registro cuando presentaran
la capacidad de transformarse en visuales, ya sea por medio de caracteres, lineas
o dibujos, de modo que pudieran ser identificados con facilidad y exactitud.

Asi pues, el TGUE entiende que la estructura del signo tactil de posiciéon
solicitado, “en la medida en que se compone de ldminas circulares y concéntricas
de algunos milimetros de altura localizadas en toda la superficie del extremo,
puede ser objeto de una representaciéon gréfica”. Sin embargo, no ocurre lo
mismo con la impresion tactil que produce dicha estructura (caracter elastico de
las laminas, que pueden deformarse aplicando un dedo sobre la base y de forma
paralela a esta), que no es objeto de una representaciéon grafica clara, precisa,
completa en si misma, facilmente accesible, inteligible y duradera.
Consecuentemente, habiéndose solicitado el registro tanto para la estructura de
los reguladores de chorro (marca de posicién) como para el aspecto tactil del
signo, entiende el Tribunal que el signo solicitado no cumple con este requisito
de representacion grafica.

7.- En la actualidad, este requisito de susceptibilidad de representacion
grafica ha sido remplazado por el mas abierto de representacion suficiente. Cabe,
por tanto, preguntarse si bajo el régimen actual la marca téctil de posicion
solicitada o una marca tactil de cualquier tipo podria acceder al registro.

Los arts. 4 RMUE y 3 DM exigen que el signo sea representado en el
registro de manera tal que permita a las autoridades competentes y al pablico en
general determinar el objeto claro y preciso de la proteccion otorgada a sus
titulares. Con esta modificacién se establece una previsién, en principio, mas
flexible, que trata de adecuar el sistema marcario a la apariciéon de nuevas
tecnologias que permitan la identificacion y representacién de signos no
tradicionales. Ahora bien, no puede desconocerse que la representacion del signo
cumplird este requisito cuando se adecte a los criterios establecidos por el TJUE

en su interpretacion del requisito de susceptibilidad de representaciéon grafica
(Considerando 13 DM).

La particularidad de este nuevo requisito de representacién suficiente
radica, por tanto, en los medios a través de los cuales puede representarse el
signo. No es mas que una remision a la tecnologia disponible en cada momento
para poder representar el signo de forma clara, precisa, completa en si misma,
tacilmente accesible, inteligible y duradera. De modo que podemos afirmar que
los signos tactiles no pueden constituir marcas. Y es que, actualmente, no existe
la tecnologia necesaria para que el efecto tactil de un material o textura pueda ser
representados de forma clara, precisa, autosuficiente, facilmente accesible,
inteligible, duradera y objetiva.
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Sobre este requisito, podria afirmarse que el legislador ha incorporado un
concepto dindmico de marca con la intencion de flexibilizarlo anticipadamente.
Y es que, en la regulacion vigente, el concepto legal de marca no viene delimitado
de forma concreta, sino que se ira construyendo a medida que vayan surgiendo
nuevos mecanismos técnicos de representacion de los diferentes identificativos
empresariales. Es por ello que la cuestion relativa a la representaciéon de los
signos se convierte ahora en un problema de orden técnico.

8.- El TGUE se pronuncia también sobre el alcance de la descripcion del
signo que acompafia a la solicitud. En este sentido, siguiendo la linea
jurisprudencial marcada por el TJUE, sefiala que “cuando la solicitud va
acompafiada de una descripciéon verbal del signo, esta descripciéon debe
contribuir a precisar el objeto y el alcance de la proteccién solicitada en virtud del
Derecho de marcas, y tal descripcién no puede contradecir la representacion
grafica de la marca, ni dar lugar a dudas sobre el objeto y el alcance de dicha
representacion grafica” (STJUE de 29 de julio de 2019, en el asunto C-124/18 P,
Red Bull, apdo. 37).

De esta forma, cuando en una solicitud de registro de marca exista una
contradiccion entre el signo cuya proteccion se solicita en forma de imagen y la
calificacién dada a la marca por el solicitante, que impida la determinacién exacta
del objeto y del alcance de la proteccion solicitada, deberd denegarse el registro
de dicha marca por falta de claridad y precisiéon de la solicitud (STJUE de 27 de
marzo de 2019, en el asunto, C-578/17, Hartwall, apdos. 39 y 40).

Asi ocurre en el caso objeto de este comentario. Como sefiala el TGUE, “la
impresion tactil producida por el signo cuyo registro se solicita no se desprende
de manera precisa y completa de la representaciéon grafica de ese signo en si
misma, sino, a lo sumo, de la descripcion que la acompana. Por consiguiente, esta
descripcién no precisa la representacion grafica de dicho signo ..., sino que, por
el contrario, puede suscitar dudas sobre el objeto y el alcance de dicha
representacion grafica en la medida en que intenta ampliar el objeto de la
proteccion solicitada”.

La descripciéon del signo, por tanto, puede coadyuvar a precisar y
determinar el alcance de la proteccién que se solicita. Pero no puede, por si
misma, amparar el registro de un signo tactil. Y ello por cuanto que la descripcion
de una impresion tactil estd sometida a un alto grado de subjetividad y
relatividad, y no permite delimitar con claridad y precisién en qué consiste el
signo y cudl es su alcance.

9.- Junto a la susceptibilidad de representacion del signo, éste ha de
presentar caracter distintivo. El cardcter distintivo se configura como un rasgo
fundamental de la marca, de caracter objetivo y funcional, que se basa en la
propia mecénica de la marca en tanto que signo procompetitivo canalizador de
las relaciones entre la clientela y la empresa. El examen de la aptitud distintiva
del signo ha de llevarse a cabo tomando en consideracién, de un lado, los
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productos o servicios que tratan de diferenciarse a través del signo y, por otro, la
precepcion que de ellos tiene el publico pertinente. En consecuencia, presenta
cardcter distintivo aquel signo que permite distinguir, segin su origen
empresarial, los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro.

En lo que respecta a las marcas no tradicionales, los criterios de evaluaciéon
del carécter distintivo del signo son los mismos que los que se aplican a las demas
categorias de marcas. No obstante, tanto los 6rganos encargados del registro
como el TJUE sostienen que el caracter distintivo de las marcas no tradicionales
puede resultar mas dificil de acreditar que el de las denominativas o figurativas
(SSTJUE de 29 de abril de 2004, en los asuntos acumulados C-468/01 P a
C-472/01 P, Procter & Gamble, apdo. 36; de 21 de octubre de 2004, en el asunto
C-64/02 P, Erpo Mébelwerk, apdo. 34; y de 21 de enero de 2010, en el asunto
C-398/08 P, Audi, apdo. 37). Y es que, mientras que el publico est4 acostumbrado
a percibir los signos denominativos y graficos como identificadores del origen
empresarial, no ocurre asi con otro tipo de signos, que generalmente se
confunden con el aspecto del producto o con alguna de sus caracteristicas.

La Sentencia objeto de comentario entiende que, en este caso, no es
necesario proceder a la valoracion del caracter distintivo del signo. Sin embargo,
la resolucién impugnada (asunto R 2327/2019-5) si se pronuncia sobre este
extremo siguiendo la linea marcada por la propia EUIPO y el TJUE. En este
sentido, la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO:

Primero, sefiala que “por regla general, los consumidores no tienen la
costumbre de hacer suposiciones sobre el origen de los productos basandose
Unicamente en una impresién héptica” y “la demandante tampoco ha
demostrado que ello sea diferente en el mercado de los aparatos sanitarios”.

Sequndo, afirma que los clientes saben de qué fabricante proceden sus
reguladores de chorro y no dependen de la impresiéon héptica que, en cualquier
caso, s6lo podrian experimentar tras haber adquirido el producto.

Tercero, no discute que el material o flexibilidad y la disposicién de las
laminas del regulador de chorro puedan ser importantes para los consumidores
ala hora de tomar una decisién de compra, pero lo serdn desde un punto de vista
funcional (facilidad en la eliminacién de la cal).

Cuarto, mantiene que no se ha acreditado que sea habitual en el sector
identificar los reguladores de chorro principalmente por su impresion haptica.

Y, quinto, presenta ejemplos que demuestran que la disposicion y
estructura de la marca de posicion solicitada es tipica de los reguladores y
formadores de chorro. De modo que, aunque el consumidor no asociara la
impresiéon haptica con una funcién especifica, la impresién tactil del signo
solicitado solo se apartaria ligeramente de la impresion tactil de una estructura
convencional no eléstica.
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Por estos motivos, resuelve que la solicitud de marca carece de caracter
distintivo con arreglo al articulo 7.1b) RMC para los productos solicitados. Y ello
por cuanto que la impresion haptica del signo, en la medida en que transmite una
impresion tactil auténoma, estd asociada a una caracteristica funcional (facil
eliminacién de los depésitos de cal mediante el contacto con las laminas elasticas)
y no es suficiente para distinguir las piezas insertables sanitarias solicitadas de
los productos de otros competidores.

10.- Ahora bien, la concurrencia en un signo de estos requisitos previstos
en los arts. 4 RMUE y 3 DM no determina su proteccion como marca. Es
necesario, ademas, que no concurra ninguna prohibicién absoluta de registro.
Estas prohibiciones se recogen de forma taxativa en los arts. 7 RMUE y 4 DM. Se
trata de prohibiciones independientes y autosuficientes. Esto es, su examen ha de
llevarse a cabo por separado y basta con la concurrencia de una de ellas para
denegar el registro del signo.

La sentencia objeto de comentario se pronuncia sobre las prohibiciones
absolutas de registro relativas a los signos que no puedan constituir una marca
[arts. 7.1.a) RMUE y 4.1.a) DM] y a la falta de carécter distintivo [arts. 7.1.b)
RMUE y 4.1.b) DM] y fija el orden en el que han de aplicarse.

En esta direccion sefiala que “el caracter distintivo de un signo solo puede
apreciarse, a efectos de su registro como marca de la Unién, una vez que se ha
comprobado que este constituia una marca en el sentido del articulo 4 del
Reglamento n.° 207/2009, a saber, a partir del momento en que se constaté que
podia ser objeto de una representacion gréfica”. En consecuencia, pese a que,
como sostiene la EUIPO y el TJUE, basta con que se aplique un tinico motivo de
denegacion para denegar el registro de una marca (STJUE de 19 de septiembre
de 2002, en el asunto C-104/00 P, DKV/OAMI, apdo. 28), el examen del motivo
de denegacion absoluto basado en la falta de caracter distintivo contenido en la
letra b) del art. 7.1 RMUE, s6lo puede examinarse una vez que se constate que el
signo solicitado no estd incurso en el motivo de denegacién absoluto de la letra
a) del mencionado articulo (sentencia de 6 de octubre de 2021, en el asunto
T-124/20, Indeutsch, apdo. 56).

Se establece asi un orden de prelacién en la aplicacion de las prohibiciones
absolutas de registro. La prohibicion absoluta de registro contenida en la letra a)
delos arts. 7.1 RMUE y 4.1 DM (signos que no puedan constituir una marca) debe
examinarse en primer lugar y, solo una vez constatado que el signo solicitado
retine los requisitos necesarios para constituir una marca, podrd examinarse la
concurrencia del resto de prohibiciones absolutas de registro. Esta prelacion
responde a un criterio l6gico y encuentra su fundamento en una interpretaciéon
literal, teleoldgica y sistemética de los articulos que regulan las prohibiciones
absolutas de registro.

11.- La Sentencia objeto de este comentario se pronuncia sobre uno de los
temas mas delicados y debatidos del actual Derecho marcario: la admisibilidad
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de las marcas no tradicionales. Como se desprende de esta Sentencia, estos signos
no tradicionales deben reunir los requisitos establecidos legalmente para ser
registrados como marcas, aunque su examen y valoracién no esta exento de
inconvenientes. Principalmente, el relativo a la aplicacién de unos criterios y
pardmetros construidos sobre los cimientos de un sistema basado en signos
denominativos y gréficos.

En consecuencia, a las dificultades derivadas de la percepciéon por el
publico de unos signos que generalmente se identifican con las caracteristicas de
los propios productos, se suma la probleméatica derivada de la acomodacion de
una préctica registral y jurisdiccional cimentada sobre signos perceptibles
visualmente. Es por ello por lo que estimamos que el reconocimiento y proteccién
de las marcas tactiles (pero también olfativas y gustativas) no parece cercano.

Ademas, somos de la opinién de que el reconocimiento de este tipo de
signos distintivos deberia venir acompafiado de una reforma mas profunda del
Derecho de marcas y de una reinterpretacién y acomodacion de los parametros
de admisién y enjuiciamiento empleados en la préactica marcaria. De otro modo,
nos encontrariamos frente a marcas olfativas, gustativas o tactiles que, pese a
acceder al registro, contarian con una protecciéon marcaria cuanto menos
insegura. Y es que la determinacién del alcance de su proteccion se presenta como
una de las cuestiones mas complejas no s6lo del moderno Derecho marcario, sino
del entero Derecho de la propiedad industrial.
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