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Tribunal de Justicia de la Unién Europea (antes TJCE (Tribunal
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l. Introduccién
1. Cuestioén tratada

De forma totalmente inconsciente se piensa, por ejemplo, en un simbolo, un dibujo o
una palabra cuando se habla acerca de la marca de un producto o servicio,
principalmente porque los consumidores estdn mas habituados a percibir esta tipologia
marcaria como un indicativo del origen empresarial de un determinado producto o
servicio. Sin embargo, las posibilidades de presentar dicho origen son mucho mas
amplias de lo que, en un principio, podria imaginarse. En este sentido, cobran relevancia
otros tipos de marcas que no pueden ser percibidas a través del sentido de la vista,
destacando entre ellas las marcas sonoras puesto que, ademés de que la progresiva
utilizacion de los sonidos en las diferentes comunicaciones comerciales induce a pensar
que su trascendencia en el futuro va a crecer de forma sustancial, las caracteristicas
propias de los sonidos hacen que éstos sean facilmente recordados por los

consumidores, incluso en mayor medida que otro tipo de signos.

Sin embargo, a pesar de que, con caracter general, las marcas sonoras presentan una
menor problematica que otras marcas no tradicionales (en particular, las olfativas) a la
hora de ser registradas, éstas no estan ajenas de controversia. Si bien el desarrollo
tecnoldgico ha posibilitado que se superen muchas de las barreras que limitaban su
registro, todavia los consumidores no estan suficientemente familiarizados con la
utilizacion de los sonidos como una manifestacion del origen comercial. Por eso mismo,
resulta trascendental desgranar los problemas y desafios a los que han de enfrentarse las
empresas para poder registrar una determinada marca sonora, para asi poder delimitar
con mayor precision el conjunto de requerimientos que han de reunir los sonidos con el
objetivo de que las empresas puedan progresar en el desarrollo de sus signos sonoros y
posteriormente puedan realizar las pertinentes camparias publicitarias que permitan a los

consumidores vincular dicho sonido a los productos o servicios de su empresa.

No obstante, conviene sefialar que, a pesar de la relevancia que podria guardar en
relacién con las marcas sonoras, en este trabajo no se entrara a valorar el alcance de la
proteccién otorgada por dichas marcas (Arts. 34 y ss. de la Ley 17/2001, de 7 de
diciembre, de Marcas (en adelante, LMa)), sino que este estudio se centrard en el

andlisis del registro de las marcas sonoras y las controversias relacionadas con éste.



2. Razon de la eleccion del tema y justificacion de su interés

El primer pronunciamiento del Tribunal General de la Union Europea sobre el
reconocimiento de marcas sonoras recogidas en archivos de audio asi como mi afan por
repetir y tararear los claims sonoros y los jingles de las diferentes empresas se han
posicionado como las principales razones de la seleccion de dicho tema. Si bien es
cierto que inicialmente desconocia dicho pronunciamiento del tribunal, tras investigar
acerca de la reciente evolucion normativa relativa a las marcas no tradicionales, he
podido comprobar que se ha abierto un mundo para los sonidos puesto que se han
eliminado muchas de las barreras que antiguamente limitaban su crecimiento. Por eso
mismo, ante las crecientes expectativas del mercado en relacion con la futura
trascendencia del sonido en las comunicaciones comerciales como consecuencia de las
posibilidades que plantea el desarrollo tecnoldgico, el objetivo perseguido en este
trabajo consiste en presentar y analizar las diferentes controversias que han surgido con
relacion al registro de los signos sonoros con el fin de poder servir de guia para todas
aquellas empresas que se planteen la posibilidad de obtener derechos de uso exclusivo

sobre un determinado sonido.

3. Metodologia seguida en el desarrollo del trabajo

El presente trabajado ha sido realizado a partir del andlisis de la evolucion normativa de
las marcas sonoras desde diferentes ambitos geogréaficos, de la practica de los registros
de la OEPM y la EUIPO, de los escasos pronunciamientos judiciales al respecto asi
como de diversos articulos y trabajos de expertos en la materia. Asi, tras iniciar
realizando una delimitacion y caracterizacién general de las marcas sonoras dentro del
derecho marcario, se ha procedido a descomponer y estudiar los obstaculos que han
enfrentado desde su origen los signos sonoros a la luz de los hitos mas relevantes de la
evolucion de su registro. Finalmente, se presenta una breve reflexion acerca de las

posibilidades y el futuro de las marcas sonoras.



I1. Concepto y regulacién de las marcas sonoras
1. Concepto de marca sonora

1.1. Introduccion

Previamente a proporcionar una definicion de las marcas sonoras, resulta preciso
realizar una contextualizacion general del Derecho de Marcas para posteriormente poder

efectuar un adecuado encuadre en éste de las marcas sonoras.

En este sentido, en primer lugar, en relacion con el concepto de marca, FERNANDEZ-
NOVOA (1994, como se cit6 en SEMPERE MASSA, 2011)* define dicho término
como la «unién psicoldgica entre un signo y el correspondiente producto o servicio que
los consumidores y usuarios captan y retienen en la memoria». Asimismo, cabe destacar
que, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 4 LMa, puede llegar a constituir una marca
todo signo, enumerado en dicho articulo y susceptible de representacion en el Registro
de Marcas, que goce de caracter distintivo suficiente para identificar y diferenciar
inequivocamente el objeto o servicio sobre el que se aplica dicha marca y, por
consiguiente, el origen empresarial del mismo. Destacar que, a diferencia de la
regulacién original de este precepto, el foco de atencion no se coloca en la definicion al
uso de la marca sino en la posibilidad de que los distintos tipos de signos puedan llegar
a configurar una marca, siempre que tenga lugar la concreta relacion entre el signo y el
objeto o servicio que busca diferenciar, sobreponiéndose el primero al segundo y, por
tanto, resultando independientes entre si?. De este modo, el concepto legal de marca asi
como el conjunto del derecho marcario pivotan sobre los tres fundamentos sefialados en
dicho articulo, esto es, el signo, su representacion y su caracter distintivo, destacando
particularmente este Gltimo elemento puesto que, entre las distintas funciones de la
marca, se erige como la principal la indicacion del origen empresarial®. No obstante, es
preciso sefialar que la nocidn de empresa a la que alude dicho articulo debe entenderse

en sentido amplio puesto que también se consideran incluidos en dicha referencia

! SEMPERE MASSA, 1., La proteccion de las formas como marca tridimensional. Especial referencia al
Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009 sobre la Marca Comunitaria (antes
Reglamento 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993), Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, p. 40.

2 BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A., «<Comentario al art. 4 de la LM», en Comentarios a la Ley de
Marcas, Bercovitz (dir.), t. I, 22 ed., Aranzadi, Navarra, 2008, p. 122.

3 RUIZ MUNOZ, M., «Derecho de Marcas», en Derecho de la Propiedad intelectual. Derecho de autor y
propiedad industrial, Ruiz (dir.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, p. 480.



«todos los operadores econdmicos que acttan en el mercado y que estan interesados en

identificar y distinguir las actividades que realizan»*.

Antes de continuar con el analisis acerca de la representacion y el caracter distintivo de
los signos, es preciso determinar qué se entiende por estos Ultimos. FERNANDEZ-
NOVOA (2004, como se cité en LOUREDO CASADO, 2021)° sefiala que «el signo es
una realidad intangible», esto es, un bien inmaterial. Asimismo, tomando como
referencia el Caso Dyson (2003)%, un signo podria definirse como cualquier mensaje,
perceptible a través de alguno de los sentidos del ser humano, dirigido a lograr la
distincion del origen empresarial de los productos o servicios ofertados sin ningun tipo
de confusion por parte de los consumidores’, siendo asi «bienes inmateriales tipicos de
empresa, que confieren a su titular un derecho de utilizacion exclusiva»®. Por eso
mismo, el tribunal terminG rechazando la posibilidad de que una idea o concepto
pudiera llegar a constituir un signo en base, entre otros motivos, a la disparidad de
percepciones y representaciones posibles de un concepto y su consiguiente falta de

identificacion empresarial.

Siguiendo con esta contextualizacion general, los articulos mencionados previamente
recogen como posibles signos constitutivos de marca «las palabras, incluidos los
nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto
o de su embalaje, o los sonidos». Esta diferente tipologia de signos da lugar a una
clasificacion caracteristica en cuanto a marcas se refiere, pudiendo distinguir en este
sentido entre las marcas tradicionales y las marcas no tradicionales o0 no
convencionales®. La diferencia entre ambas radica en los sentidos humanos a través de
los cuales son perceptibles los signos que las componen, ya que mientras las primeras
son facilmente perceptibles a través del sentido de la vista (Por ejemplo, palabras,
dibujos, etc.), las segundas necesitan del resto de sentidos para poder ser percibidas
(Por ejemplo, sonidos, olores, etc.), asi como en los medios necesarios para su

representacion, puesto que estas Ultimas precisan de medios que no se ajustan a los

4 BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A., «Comentario...» Cit., p. 123.

5 LOUREDO CASADO, S., Las marcas tridimensionales, Aranzadi, Navarra, 2021, p. 21.

6 Sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de enero de 2007, Dyson Ltd, C-321/03, EU:C:2007:51, ap. 30.
" Conclusiones del abogado general Sr. Philippe Léger de 14 de septiembre de 2006, Dyson Ltd, C-
321/03, EU:C:2006:558, ap. 53 a 60.

8 GALLEGO SANCHEZ, E. y FERNANDEZ PEREZ, N., Derecho Mercantil. Primera Parte, 62 ed.,
Tirant lo Blanch, Valencia, 2022, p. 211.

® LOUREDO CASADO, S., Las marcas tridimensionales..., Cit. p. 24.



tradicionales®. No obstante, tal y como se puede entrever, los problemas inherentes al
registro de las marcas no tradicionales son abundantes y muchos de ellos todavia siguen
latentes en la actualidad. A lo largo de este trabajo se pretende realizar un andlisis en
profundidad sobre el registro de las marcas sonoras y las controversias suscitadas con

relacion a las mismas.

1.2. Definicion y alcance de las marcas sonoras

Una vez presentado el encuadre de los sonidos como posibles signos constitutivos de
marca, conviene realizar una definicion de las marcas sonoras con el objetivo de poder
comprender el alcance de las mismas y posteriormente poder analizar la problematica
inherente a éstas. Asi, este tipo de marca no tradicional puede definirse como «aquella
formada exclusivamente por un sonido o combinaciéon de sonidos»!!, perceptible a
través del sentido del oido, siempre que dichos signos sonoros cumplan los requisitos
vistos en el apartado anterior necesarios para poder constituir una marca, y no incurran

en alguna de las prohibiciones absolutas o relativas.

La EUIPO concluye que «todo signo representado en un archivo de audio y que
contenga uno 0 mas sonidos, independientemente del tipo de sonido que contenga |[...]
se debe clasificar como marca sonora»!2. Sin embargo, a pesar del reconocimiento de
los sonidos como posibles signos constitutivos de marca, cabe preguntarse qué tipo de
sonidos pueden entrar dentro de esta enmarcacion tan genérica puesto que, de acuerdo a
la definicion y a la contextualizacion expuestas anteriormente, los diferentes signos
deben ser objeto de percepcidn por los sentidos humanos. De este modo, cabria afirmar,
prima facie, que cualquier sonido por sus propias caracteristicas cumpliria
holgadamente dichos requisitos. No obstante, cabe recordar que el oido humano es
limitado y, por tanto, incapaz de percibir aquellos sonidos cuyas ondas o frecuencias se
encuentran fuera de su espectro auditivo, por lo que los denominados infrasonidos o
ultrasonidos, esto es, aquellos sonidos que por sus bajas o altas frecuencias son
imperceptibles para el oido humano, quedarian directamente fuera de la calificacion
como signo sonoro capaz de constituir una marca. Asimismo, si realizamos una

traslacién del concepto de sonido desde el &ambito comunicativo y publicitario al &mbito

10 SUNOL LUCEA, A., Las marcas no convencionales: signos gustativos, sonoros y olfativos, 2016.

1 EUIPO, Comunicacion comin - Nuevos tipos de marcas: Examen de los requisitos formales y motivos
de denegacion, 2021, p. 5.

12 fdem.



juridico, dicho posicionamiento previo podria inducir a error. La razon se encuentra en
qué se entiende como sonido puesto que, ademas de las melodias, los tonos, las voces y
los efectos de sonido, los expertos en comunicacion consideran que el silencio también
cabria calificarlo como sonido. CASADO CERVINO® se muestra reacio a la
consideracion de que el silencio pueda llegar a constituir una marca sonora,
argumentando que la ausencia de sonido, individualmente considerada, dificilmente
pueda ser identificada y percibida por los consumidores como indicativo objetivo del
origen empresarial del producto o servicio sobre el que se aplica. Si bien el silencio
aislado carece de cualquier indicio de caracter distintivo, dentro de una combinacion de
sonidos méas amplia si que podria jugar un papel diferencial, ya que podria ser necesario
para la correcta identificacion del conjunto sonoro, por lo que descartar toda posibilidad
de que el silencio constituya un signo sonoro, al menos no de forma aislada, puede

resultar arriesgado.

1.3. Relacion entre los derechos de autor y las marcas sonoras

El estudio acerca de la registrabilidad de las marcas sonoras con el objetivo de
brindarles una proteccion y disponer asi de derechos de uso y explotacion exclusivos
sobre las mismas, inevitablemente lleva a cuestionarse acerca de la posible existencia de
algan tipo de proteccion adicional sobre éstas y, en tal caso, sobre la compatibilidad o
no con los derechos derivados del registro como propiedad industrial. En concreto, en
relacion con las marcas sonoras, cobran relevancia los derechos relacionados con la
autoria de las producciones musicales, es decir, los derechos de autor. Por un lado, el
art. 9.1.c) LMa dispone que «Sin la debida autorizacion, no podran registrarse como
marcas: [...] Los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas
por un derecho de autor [...]». Por otro lado, el articulo 3.2° del Real Decreto
Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual (en adelante, LPI) sefiala que «Los derechos de autor son
independientes, compatibles y acumulables con: [...] 2.° Los derechos de propiedad
industrial que puedan existir sobre la obra», sefialando asimismo que seran objeto de
proteccidn intelectual las composiciones musicales originales, con independencia de que

contengan letra (art. 10.1.b) LPI) asi como, en relacion con las obras derivadas, los

13 CASADO CERVINO, A., «El car4cter distintivo de los sonidos utilizados en la publicidad. Su
proteccion como marca», en Marca y publicidad comercial. Un enfoque interdisciplinar, Martinez (dir.),
n°. 8455, La Ley, Madrid, 2009, pp. 787 a 792.



arreglos musicales (art. 11.4° LPI). De este modo, siempre que se cumplan los requisitos
necesarios exigidos por ambos regimenes de proteccion, una marca sonora podria ser

objeto de una doble proteccion legal“.

Sin embargo, a pesar de la posible convivencia de ambos tipos de derechos sobre un
mismo elemento sonoro, cabe sefialar que mientras que para poder disponer de una
marca sonora es preciso proceder a su registro, siendo necesario que el signo sonoro que
la constituye tenga caracter distintivo y sea susceptible de representacién en el Registro
de Marcas, la propiedad intelectual sobre la obra corresponde a su autor por el mero
hecho de haberla creado (art. 1 LPI), requiriéndose unicamente originalidad y su
expresion en algan tipo de medio o soporte, entendido en sentido amplio (art. 10 LPI).
En este punto radica una importante diferencia entre ambos regimenes de propiedad?®,
resultando especialmente exigente el referente a la propiedad industrial como se vera en

la seccién 111 de este trabajo.

1.4. Importancia econdmica de las marcas sonoras

Lograr que una marca sea reconocida en el mercado se antoja cada vez méas complicado
ante el incesante bombardeo publicitario al que se ven sometidos los consumidores en
su dia a dia, ya que su grado de atencién se va debilitando inexorablemente con el paso
del tiempo. Dicha realidad precisa de nuevas herramientas que logren revertir esta
situacion, postulandose la actuacion sobre el resto de los sentidos humanos como una
alternativa realista y con vistas de éxito. Asi, la utilizacion de las marcas no
tradicionales surge casi como una necesidad para destacar dentro de este fenémeno de
sobreexposicion comunicativo. En este contexto, cobran particular relevancia las marcas
sonoras puesto que, ademas de que su grado de percepcidn es total al no necesitar de
una exposicion frontal al estimulo publicitario como en el caso de las marcas
tradicionales basadas en signos visuales, los sonidos, ademas de memorables, son por
naturaleza un instrumento publicitario de gran valia ya que, al influir tanto sobre la parte
racional como emocional del cerebro, no solo permiten una asociacion rapida de dicho
signo con la marca sino que también posibilitan la generacion de experiencias y
sensaciones mas intensas y duraderas al apelar a las emociones, pudiendo llegar incluso

a modificar la percepcion de los consumidores. Tal es su relevancia que en la publicidad

14 TORRUBIA CHALMETA, B., «La proteccion juridica de las marcas no visuales. Un estudio alejado
de la teoria de las funciones de la marca», en Revista de propiedad intelectual, N° 43, 2013, pp. 18 a 19.
15 [dem.
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ha surgido una disciplina conocida como audiobranding, una rama publicitaria dirigida
al estudio de la interaccion de los sonidos y la marca en un contexto comunicativo y
psicoldgico, con el objetivo de influir sobre los habitos de compra de los consumidores

y, por ende, en los resultados de la empresa’®.

Asi, basta con sefialar que en junio de 2022 existen 267 marcas sonoras registradas en la
EUIPO y que ascienden a un total de 433 el conjunto de intentos, tanto exitosos como
fallidos, de registro de este tipo de marcas!’. Algunos ejemplos de renombre son el
politono de Nokia, la introduccion de la Twentieth Century Fox Film Corporation, la
melodia del Tetris o incluso la de los ositos de Haribo. Estas marcas han logrado a
través del sonido permanecer de forma prolongada en nuestros pensamientos asi como
generarnos reacciones emocionales, creando una asociacion mental muy intensa entre el
signo sonoro y el producto al que hacen referencia. Sin embargo, a pesar de todo el
potencial de los sonidos, al comparar estas cifras con las arrojadas por las marcas
tradicionales, resulta evidente que la estrategia de marcas sonoras todavia no ha sido

adoptada por la amplia mayoria de empresas.

2. Regulacion de las marcas sonoras

A continuacion, se realizara una recopilacion de los hitos legislativos mas importantes
en relacion con las marcas sonoras, analizando desde la perspectiva internacional a la
nacional. No obstante, cabe prevenir que, como consecuencia de la armonizacién del
Derecho de Marcas en la Union Europea, se analizard en mayor profundidad tanto el
ordenamiento espafiol como el europeo puesto que las marcas protegidas por cada uno
de ellos, esto es, la marca nacional y la marca de la Unidn, conviven en un mismo
territorio, existiendo asi un sistema dual consecuencia del principio de coexistencia que
existe entre ambas. De este modo, como se verd a continuacion, el derecho marcario
espafiol, al igual que el del resto de Estados Miembros, esta fuertemente influenciado y
condicionado por los pronunciamientos legales y jurisdiccionales que emanan de los

organismos europeos®®,

16 pJNERO-OTERO, T., «Sonidos que seducen. El audiobranding en la comunicacion estratégica de la
marca», en Comunicando en el Siglo XXI: Nuevas férmulas, Gil, Godoy y Padilla (dir.), Tirant lo Blanch,
Valencia, 2021, pp. 449 a 450.

" EUIPO. eSearch plus - The EUIPO’s database.

18 RUIZ MUNOZ, M., «Derecho...», Cit. p. 479.

11



2.1. Regulacion internacional

En relacion con el panorama internacional, son numerosos los textos legislativos
relativos al derecho marcario y muy variada su postura en relacion con las marcas no
tradicionales, pudiendo citar entre otros el Convenio de Paris de 1883, el Tratado sobre
el Derecho de Marcas de 1994 o el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual de 1994. Sin embargo, no fue hasta el Tratado de Singapur de
2006'° cuando por primera vez un instrumento internacional sobre el derecho de marcas
hizo mencién expresa a los nuevos tipos de marcas, reconociendo incluso en su Regla
3.9) la existencia y registrabilidad de las marcas sonoras en sentido amplio. No
obstante, a pesar del impulso que dicho Tratado podia haber supuesto al desarrollo y
crecimiento de las marcas sonoras, éste Unicamente reconoce la figura de dichas marcas,

pero en ningun caso obliga a su traslacion al derecho nacional?.

2.2. Regulacion europea

El primer reconocimiento a nivel europeo de la posibilidad de registro de los signos
sonoros como marca se encuentra en las Declaraciones conjuntas del Consejo y de la
Comision de las Comunidades Europeas con motivo de la adopcion del ya derogado
Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo?!, al determinarse que el articulo 4 de dicho
Reglamento, a pesar de no recoger expresamente los sonidos como posibles marcas

comunitarias, dejaba la puerta abierta al reconocimiento futuro de los signos sonoros?2.

Por su parte, el TICE se pronuncié en el Caso Sieckmann (2002) sobre la posibilidad
de registro de las marcas no tradicionales, sefialando que el articulo 2 de la Directiva
89/104/CEE?, primera Directiva de Marcas de la Comunidad Econdémica Europea,
debia interpretarse en el sentido de que cualquier signo, independientemente del sentido

humano por el que se pueda percibir, puede constituir una marca siempre que sea

19 Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, 27 de marzo de 2006, Tratado de Singapur sobre el
Derecho de Marcas, Resolucion de la Conferencia Diplomatica Suplementaria al Tratado de Singapur
sobre el Derecho de Marcas.

20 ARRIETA MUNDUATE, P. A., «Marcas no convencionales e innovacién: la proteccién juridica a las
nuevas formas distintivas y los retos a los que las marcas no convencionales se enfrentan», en Propiedad
industrial 2021, Ortega (dir.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2021, p. 87.

2L Declaraciones conjuntas del Consejo y de la Comisién de las Comunidades Europeas incluidas en el
acta del Consejo con ocasidn de la adopcion del Reglamento del Consejo, de 20 de diciembre de 1993,
sobre la marca comunitaria (DO OAMI, nim. 5/1996, pag. 612).

22 CASADO CERVINO, A. «El caracter...», Cit., pp. 781 a 784.

23 Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximacion de
las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas.
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susceptible de representacion grafica y esta sea «clara, precisa, completa en si misma,
facilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva»?*. Posteriormente, dichas
conclusiones fueron retomadas en el Caso Shield Mark (2003), sefialando en este asunto
que los signos sonoros pueden constituir una marca siempre y cuando «sean adecuados
para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y
que puedan ser objeto de representacion grafica»?, reconociéndose asi por primera vez

a nivel europeo la posibilidad de registro de las marcas sonoras.

Dicha realidad tuvo su primera plasmacion legal en la Regla 3 ap. 6 del Reglamento
(CE) n° 1041/2005%, reconociéndose asimismo la posibilidad de incluir un archivo de
sonido junto a la representacién gréafica en la solicitud de registro, siempre que ésta se
haga de forma de electronica. Sin embargo, resulta paraddjico que la Directiva
2008/95/CE?’, segunda Directiva de Marcas de la Unién Europea, no reconociese de

forma expresa los sonidos en su articulo 2 como signos aptos para constituir una marca.

Posteriormente, con la entrada en vigor de la Directiva (UE) 2015/2436%, tercera y
ultima Directiva de Marcas de la Unidén Europea (en adelante, DMUE) y del
Reglamento (UE) 2017/1001%° (en adelante, RMUE), ademas de reconocerse los
sonidos como signos aptos para constituir una marca (art. 3 DMUE y 4 RMUE), se
produjo otro avance significativo en la regulacién europea de marcas puesto que se
elimind el requisito de representacidn grafica como obligacion indispensable para que
cualquier tipo de signo pudiera ser registrado como marca en la Unién Europea. No
obstante, cabe sefialar que Unicamente se elimind el caracter gréafico de la
representacion, permaneciendo esta Gltima como condicion minima y necesaria para el
acceso al registro. Dicha eliminacién beneficié particularmente a las marcas no

tradicionales ya que durante afios para poder registrar dicho tipo de marcas resultaba

24 Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de diciembre de 2002, Ralf Sieckmann contra Deutsches
Patent- und Markenamt, C-273/00, EU:C:2002:748, apartado 55.

2 Sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de noviembre de 2003, Shield Mark BV/Joost Kist h.o.d.n.
Memex, C-283/01, EU:C:2003:641, apartados 36, 37 y 41.

% Reglamento (CE) N° 1041/2005 de la Comision de 29 de junio de 2005 que modifica el Reglamento
(CE) n° 2868/95 por el que se establecen normas de ejecucion del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo
sobre la marca comunitaria.

27 Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la
aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

28 Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa
a la aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

29 Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la
marca de la Union Europea.
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necesario realizar una representacion grafica de los signos cuyo registro se solicitaba,
con las inherentes complicaciones que ello suponia, suscitdndose desde la supresion de
dicho requisito el dilema de qué se entiende por una representacion adecuada y
suficiente en relacion con este tipo de marcas®®. En este sentido, cabe sefialar que de
acuerdo al tenor de la legislacion marcaria vigente asi como de acuerdo a las ultimas
sentencias del TJUE relativas a los nuevos tipos de marcas, la representacion de los
signos debe limitarse, independientemente del modo o medio que se utilice para ello, a

satisfacer los criterios establecidos a raiz del Caso Sieckmann.

2.3. Regulacion espafiola

El origen de las marcas sonoras en la legislacion espafiola se remonta al texto inicial de
la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, reconociendo en su articulo 4.2.e), por
primera vez en la historia de Espafia, la aptitud de los signos sonoros como signos
constitutivos de marca. No obstante, dicho reconocimiento no estaba exento de
controversia puesto que, para que un sonido, en cualquiera de sus formas, pudiera llegar
a constituir una marca sonora, se establecio en el articulo 2.6 del Real Decreto
687/20023, la obligacion de reproduccion de una marca sonora cuyo registro se solicita
ante la OEPM mediante una representacion de caracter grafico, reconociéndose la
posibilidad de utilizacion en este sentido de un pentagrama, como requisito adicional
para garantizar la exacta determinacion del sonido. Asi, con la entrada en vigor de la
LMa, la representacion grafica y el caracter distintivo de los signos sonoros se

posicionan como conditio sine que non para la inscripcion de la marca sonora.

Posteriormente, la aprobacion del Real Decreto-ley 23/2018% supuso la reforma del
articulado de la LMa, destacando en este sentido la modificacion del contenido del
articulo 4. Asi, cabe sefialar que, ain manteniéndose la mencién expresa a los sonidos
como signos aptos de constituir una marca, la redaccion del precepto ha cambiado
puesto que, como ya se ha indicado anteriormente, dicho articulo ha superado su

anterior intento de ofrecer una definicion al uso de la marca para tratar de aludir ahora a

% MARCO ARCALA, L.A. «La nueva regulacion del derecho de marcas en la Unién Europea
(Comentario breve de la nueva Directiva sobre Marcas y de la modificacion del Reglamento sobre la
Marca de la Unién Europea)», en Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, t. XXXVI, 2015-
2016, p. 395.

31 Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecucion de la Ley
17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

%2 Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposicion de directivas en materia de marcas,
transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados.
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los distintos tipos de signos que puedan llegar a configurar una marca asi como los
requisitos que éstos han de reunir. Asimismo, destacar que, a pesar de conservar la
exigencia de que dichos signos sean susceptibles de representacion en el registro, el
caracter grafico de ésta ha dejado de ser necesario. La razon detras de esta modificacion
vino propiciada por el progreso tecnoldgico, que ha posibilitado nuevas técnicas de
representacion que, ademas de permitir que tanto las autoridades como el publico en
general puedan conocer el alcance de la proteccion solicitada, abre la posibilidad de
registro de nuevos tipos de marcas y de multiples signos sonoros cuya plasmacion en un

pentagrama se antojaba complicada®.

I11. Requisitos de registro de una marca sonora
1. Problemas de registro de las marcas sonoras

Para poder realizar un adecuado analisis acerca del registro de los signos sonoros y su
inherente problematica, es preciso determinar con caracter previo cuales son los
requisitos exigidos para el acceso al registro de este particular tipo de signos. Sin
embargo, a pesar del caracter no visual de los sonidos, de acuerdo a lo establecido en el
articulo 4 LMa y RMUE y en base a una asentada jurisprudencia, no cabe afirmar que
este tipo de marcas deba satisfacer ningun requisito adicional respecto de las marcas
tradicionales, por lo que, de forma similar que para el resto de marcas, se debera atender
primordialmente a la representacion del signo sonoro y su caracter distintivo®*. Ambos
elementos han constituido, a lo largo de la reducida historia de las marcas sonoras, l0s
principales escollos a superar para poder acceder al registro, por lo que el analisis que se
realizard a continuacion pivotara principalmente alrededor de estos obstaculos y sus
respectivas prohibiciones absolutas (art. 5.1.a) y b) LMa 'y 7.1.a) y b) RMUE), ademas
de una breve referencia en relacion con las prohibiciones relativas vinculadas a los

sonidos.

No obstante, con relacion al resto de prohibiciones absolutas, conviene sefialar que, a

diferencia de lo sefialado por la EUIPO en su Comunicacion Comun sobre los Nuevos

33 MOLINS SANCHO, F., «La representacion del signo: nuevas clases de marca», en Revista de Derecho
de la Competencia y la Distribucion, N° 24, Seccion Estudios, n® 7771, La Ley, Madrid, 2019, p. 4.
3 CASADO CERVINO, A. «El carécter...», Cit., pp. 787 a 792.

15



Tipos de Marca® (en adelante, CCNTM) respecto de alguno de los motivos de
denegacion, tras analizar la préctica de los registros de marcas, se puede apuntar que la
negativa de registro con fundamento en las prohibiciones absolutas recogidas en los
articulos 5.1.c) y e) LMa y 7.1.c) y &) RMUE, al menos en relacion con las marcas
sonoras, resulta extraordinaria e inusual. Por un lado, la primera de estas prohibiciones,
que hace referencia al caracter descriptivo del signo concreto de las caracteristicas de
los productos o servicios sobre los que éste se aplica, puede asociarse facilmente a la
ausencia de caracter distintivo puesto que, aunque el fundamento de aplicacion de dicho
motivo de denegacion sea diferente respecto del recogido en el apartado b), la EUIPO
sefiala que «una marca descriptiva carece necesariamente de todo caracter distintivo»>°.
Por otro lado, la segunda de las mencionadas prohibiciones, tal y como se vera en el
apartado 3.2.B).b) de esta seccion en el analisis del Caso Ardagh Metal Beverage
Holdings GmbH & Co. KG, cabe entender que resulta inaplicable respecto de los signos
sonoros. De este modo, en relacion con los sonidos sobre los que en principio cabria
aplicar dichas prohibiciones absolutas, en numerosas ocasiones su denegacion es

reconducida en la préctica a través del andlisis de la ausencia de caracter distintivo.
2. Representacion

2.1. Prohibicién absoluta del articulo 5.1.a) LMay 7.1.a) RMUE

El articulo 5.1.a) LMa, en el mismo sentido que el articulo 7.1.a) RMUE, dispone que
«No podran registrarse como marca los signos siguientes: a) Los que no puedan
constituir marca por no ser conformes al articulo 4», esto es, que no cumpla alguno de
los requisitos siguientes: que se trate de un signo, que éste tenga aptitud diferenciadora
y/o que sea susceptible de representacion en el registro. La EUIPO en la CCNTM?®* hace
referencia a dicho motivo de denegacion afirmando que la representacion de la marca
debe ser «clara y precisa», es decir, una representacion adecuada y acorde a las
exigencias legislativas y a la tecnologia disponible en el momento. Sin embargo, como
se podrd comprobar a lo largo de este apartado, se ha desvirtuado por completo la
entidad de dicho motivo de denegacidn en relacion con las marcas sonoras a resultas de

la posibilidad de utilizar archivos de audio en su registro.

35 EUIPO, Comunicacion..., cit., pp. 23 a 28.
% Ibid., p. 23.
I Ibid.. p. 42,
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2.2. Régimen anterior: La representacion grafica

De acuerdo a lo dispuesto en la redaccidon original del art. 4.1 LMa, para poder registrar
un determinado signo como marca se precisaba, entre otros requisitos, que este fuera
susceptible de representacion grafica, es decir, que el signo «pueda ser descrito e
identificado segun las propiedades del plano o la escritura, de modo que sea tal
representacion, y no el objeto representado, la que resulte reconducible a pardmetros
graficos»®®. El proposito de esta tipologia de representacion era lograr, dada la
tecnologia existente en ese momento concreto, una expresion del signo a través de un
soporte constante e inalterable que permitiera de un modo sencillo la identificacion
precisa del signo cuyo registro se solicitaba, en concreto «por medio de figuras, lineas o
caracteres, de manera que pueda ser identificado con exactitud»®®. Por tanto, por
imperativo legal, resultaba preciso rechazar el registro de cualquier tipo de signo cuya
representacion a través de un soporte grafico no fuera viable. En este contexto, el caso
de las marcas sonoras planteaba cierta incertidumbre puesto que, si bien es facilmente
plasmable en papel cualquier composiciéon musical de Mozart, por ejemplo, la
representacion de sonidos que no pudieran definirse como musicales, tales como el
ruido de un motor o el sonido emitido por cualquier animal, se antojaba complicada o

imposible.

Para el analisis de la evolucion del requisito de representacion grafica en relacion con
las marcas sonoras se partira del examen del ya citado Caso Shield Mark BV (2003)*,
asi como de las conclusiones del Abogado General en el mismo. En este caso, dicha
sociedad holandesa era titular de varias marcas sonoras registradas en el Benelux
consistentes en «un pentagrama que contiene las nueve primeras notas de la obra
musical «Fiir Elise» de L. van Beethoven [...],«las nueve primeras notas de «Fiir Elise»,
[...] una sucesion de las notas musicales «mi, re sostenido, mi, re sostenido, mi, si, re,
do, la» [...], la denominacion «Kukelekuuuuu» (onomatopeya que sugiere, en

neerlandés, el canto de un gallo) [...] y «el canto de un gallo»»*!, marcas en relacion a

% MARCO ARCALA, L.A., «Articulo 5. Prohibiciones absolutas», en Comentarios a la Ley de Marcas,
Bercovitz (dir.), t. I, 2% ed., Aranzadi, Navarra, 2008, p. 145.

39 Apartado 46 de la Sentencia Sieckmann (C-273/00).

40 El presente caso tiene origen en la demanda por violacion del derecho de marca y por competencia
desleal interpuesta por la sociedad Shield Mark BV frente al Sr. Kist «en relacion con el uso por este
altimo, en el marco de su actividad profesional, de sintonias que Shield Mark habia registrado
anteriormente como marcas sonoras en la Oficina de Marcas del Benelux» (apartados 2 y 23 de la
Sentencia Shield Mark (C-283/01)).

41 Apartados 15 a 19 de la Sentencia Shield Mark (C-283/01).
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las cuales se plante6 una serie de cuestiones prejudiciales ante el TICE acerca de si los
sonidos o ruidos podian llegar a constituir marcas de acuerdo al articulo 2 de la
Directiva 89/104/CEE vy, en caso afirmativo, sobre el modo de representacion grafico

que podria considerarse valido de acuerdo a dicha directiva.

Asi, de forma similar que para el resto de marcas no tradicionales, surgi6 el problema de
cémo lograr una representacion que se adaptara a las exigencias establecidas a raiz del
Caso Sieckmann, esto es, que sea «clara, precisa, completa en si misma, facilmente
accesible, inteligible, duradera y objetiva»*>. No obstante, las diferencias existentes
entre los diferentes tipos de marcas dificultaban sobremanera la basqueda de una forma
de representacién valida para todas éstas, optandose finalmente por una investigacion

pormenorizada en relacién con cada una de estas marcas no visuales.

Inicialmente, se valord la posibilidad de representar graficamente los sonidos mediante
la descripcion escrita de los mismos. Sin embargo, en el mismo sentido que en el Caso
Déclic (1998, como se citdé en CASADO CERVINO, 2009)* la OAMI deneg6 el
registro de una marca sonora basada en un chasquido con fundamento en que la
descripcion aportada, donde Unicamente se sefialaba que dicha marca se basaba en un
clic, no era constitutiva de una representacion grafica valida, el Abogado General en el
Caso Shield Mark (2003) sefialé que «la descripcion mediante el lenguaje escrito de un
sonido [...] estd cargada de subjetividad y de relatividad, condicién que es enemiga de
la precision y de la claridad»**. Ahora bien, se indicd que tampoco podia descartarse de
forma absoluta la viabilidad de la descripcién escrita como un elemento identificativo
adicional, resultando insuficiente por si misma para constituir un tipo de representacion

admisible.

Una vez descartada la descripcion escrita como medio de representacion valido de un
sonido, en las condiciones expuestas, esto es, que la representacién sea Gnicamente por
escrito, siguiendo lo expuesto por el Abogado General®, para continuar con este

analisis resulta preciso realizar una distincion trascendental en atencion a la aptitud y

42 Apartado 55 de la Sentencia Sieckmann (C-273/00).

4 CASADO CERVINO, A. «El carécter...», Cit., pp. 792 a 793.

44 Conclusiones del Abogado General DAMASO RUIZ - JARABO COLOMER, de 3 de abril de 2003,
Shield Mark BV/Joost Kist h.o.d.n. Memex, C-283/01, EU:C:2003:197, apartado 45.

% |bid., apartado 37.
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posibilidad de los diferentes sonidos de ser representados graficamente a través de

notacién musical.

Por un lado, en relacion con aquellos signos sonoros que si que son susceptibles de
expresion a traves de notas musicales, siendo la musica su principal exponente, el
pentagrama se prestaba como la Unica herramienta idonea para tal funcion, sefialandose
en este sentido que «un pentagrama dividido en compases y en el que figuran, en
particular, una clave [...], algunas notas musicales y silencios cuya forma [...] indica el
valor relativo y, en su caso, las alteraciones [...] y dado que el conjunto de dichas
notaciones determina la tonalidad y la duracidon de los sonidos, puede constituir una
representacion fiel de la sucesion de sonidos que forman la melodia cuyo registro se
solicita»*®. No obstante, dado que los diferentes signos han de poder ser comprensibles
tanto por las autoridades como por el publico en general con el objeto de determinar el
alcance de la proteccion que se solicita, la representacion a través de un pentagrama
podria resultar controvertida puesto que, con caracter general, resulta dificil realizar una
interpretacion exacta del sonido que recoge la secuencia de notas. Sin embargo, el
Abogado General se pronuncié al respecto indicando que «es verdad que no es
inteligible por todos, pero no hay motivo para exigir que la percepcion sea inmediata.
[...], es suficiente con que, mediante instrumentos de interpretacion, de ejecucion o de
reproduccion objetivos y fiables, los destinatarios de la inscripcion registral tengan
cabal conocimiento del signo distintivo que el titular monopoliza»*’. Asi, el Tribunal
termind concluyendo que la representacion grafica de las marcas sonoras a traves de un

pentagrama cumplia los requisitos necesarios establecidos en el Caso Sieckmann®,

Ahora bien, a pesar de la suficiencia del pentagrama como medio de representacion
grafica, como se ha indicado anteriormente, desde 2005 de forma adicional y facultativa
se podia adjuntar un archivo de audio cuando la solicitud de registro se realizara de
forma electronica. En este sentido, el Presidente de la OAMI se pronuncié en la
Decision n° EX 05-3 (2005, como se cité en CASADO CERVINO, 2009)*° sefialando

que «el soporte del documento sonoro debera ser formato .mp3 y su tamafio no debera

4 Apartado 62 de la Sentencia Shield Mark (C-283/01).

47 Conclusiones del Abogado General en el Caso Shield Mark BV, apartado 40.
4 Apartado 62 de la Sentencia Shield Mark (C-283/01).

49 CASADO CERVINO, A. «El caracter...», Cit., p. 794.
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superar 1 Mb. No se autorizan ni la ejecucion repetitiva (loop) ni la transferencia

ininterrumpida de datos (streaming)».

Por otro lado, en relacién con aquellos signos sonoros cuyas caracteristicas propias no
los hacian susceptibles de representacion a través de un pentagrama, su reproduccién
planted mayores problemas. Ante la inviable representacion de éstos a traves de

notacion musical, resultaba preciso acudir a valorar otras formas de representacion.

En primer lugar, en relacién con los medios de representacion mas simples, tales como
una onomatopeya, el TICE sefial6 que «existe un desfase entre la propia onomatopeya,
tal como se pronuncia, y el sonido o ruido reales, o la sucesion de sonidos o de ruidos
reales, que pretende imitar fonéticamente. Asi, en el caso de que un signo sonoro se
represente graficamente por una simple onomatopeya, ni las autoridades publicas ni el
publico [...] podran determinar si el signo objeto de proteccidn es la onomatopeya, tal
como se pronuncia, o el sonido o ruido reales. A mayor abundamiento, las
onomatopeyas pueden percibirse de forma diferente en funcién de los individuos o de
los Estados miembros. [...] Por consiguiente, una simple onomatopeya, Sin ninguna otra
precision, no puede constituir una representacion grafica del sonido o del ruido que

pretende reproducir fonéticamente»®°,

En segundo lugar, en relaciéon con los medios técnicos de representacion, cabe acudir a
las formas de reproduccion de los sonidos méas habituales en la practica general, tales
como la variacién de onda, que relaciona el tiempo y la amplitud del sonido, el analisis
espectral, que vincula la frecuencia y la amplitud del sonido, asi como el analisis
tridimensional, que relaciona el tiempo, la frecuencia y la amplitud del sonido. En
principio, éste Gltimo por sus propiedades y caracteristicas parecia ser la opcién mas
idonea, estableciéndose por los diferentes registros europeos el sonograma o
espectrograma como la forma de representacion necesaria para aquellos signos sonoros
gue no pudieran ser recogidos a través de notacién musical. No obstante, la validez de
este medio de reproduccion no ha estado ajena de controversia pues, de forma similar
que para los pentagramas, es preciso determinar si éstos son suficientes por si mismos.

Sin embargo, trayendo a colacion la solicitud de registro inicial ante la OAMI del grito

%0 Apartado 60 de la Sentencia Shield Mark (C-283/01).
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de Tarzan (2006)°!, donde Unicamente se aport6 como medio de representacion del
sonido la variaciéon de onda y un espectrograma del mismo, la respuesta a esta cuestion
ha de ser negativa puesto que en este caso se determin6 que, debido a la necesidad de
acudir a medios técnicos externos y adicionales para su correcta interpretacion, los
sonogramas no son de por si suficientes, ni aun en el caso de que se adjuntara al mismo

una descripcion del sonido.

Como consecuencia de los problemas suscitados por aquellos sonidos que no eran
susceptibles de representacion mediante notacion musical, en el &mbito de la marca de
la Unién Europea, como se ha apuntado previamente, en 2005 se introdujo la
posibilidad de incorporar un archivo de audio cuando la solicitud se hiciera en formato
electronico. Asi, CASADO CERVINO apunta en este sentido que «el requisito de la
representacion grafica en los supuestos de signos sonoros que no sean musica deberia
contar, en mi criterio, con dos elementos; a saber: una representacion general, que puede
ser escrita o integrada por otros medios tales como los sonogramas y, ademas, un anexo
sonoro reproduciendo el sonido en la condiciones establecidas en la comunicacién del
Presidente. La conjuncién de estos dos elementos permitiria cumplir inequivocamente

con el tenor literal de las conclusiones sentadas por el TICE»*,

Un ejemplo ilustrativo de esta posicion es el Caso de Metro-Goldwyn-Mayer Lion
Corporation (1996)%, primer intento de registro como marca sonora en la Unidn
Europea del rugido del ledn utilizado por parte de la compafiia estadounidense en todas
sus producciones cinematogréaficas. El signo sonoro aparecia sencillamente descrito en
la solicitud como el sonido producido por el rugido de un ledn y representado a través
de un espectrograma, pero sin incluir ningun tipo de escala. Asi, el motivo de
denegacién alegado por la OAMI fue, en virtud del articulo 7.1.a) del derogado
Reglamento (CE) n° 40/94%*, la inexistente aptitud diferenciadora del signo propuesto ya
que, a pesar de existir una descripcién, ninguno de los dos elementos aportados en la

solicitud permitian percibir e identificar las caracteristicas concretas del sonido,

51 EUIPO. eSearch plus..., cit. (Exp.: https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/005090055).
Ver Anexo 1.

52 CASADO CERVINO, A. «El caracter...», Cit., pp. 795 a 797.

58 EUIPO. eSearch plus..., cit. (Exp.: https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/000143891).
Ver Anexo 2.

5 Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria. La
redaccion del art. 7.1.a) RMUE es idéntica a la de dicho reglamento.
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justificando la denegacion de registro en que, salvo que se tuviera conocimiento de la
compafiia solicitante, el publico seria incapaz de determinar con exactitud el origen
empresarial de la marca como consecuencia de la ausencia de claridad y precision de la
representacion del signo sonoro. Posteriormente, una vez se admitié la entrega de
grabaciones de audio como medio de representacion complementario, en 2008

finalmente se acepto el registro de la marca sonora basada en el rugido del leon.>®

Finalmente, sefialar que en el Caso Shield Mark (2003) el TICE terminé indicando que,
en relacién con los signos sonoros, no se cumplen las exigencias establecidas a raiz del
Caso Sieckmann cuando «el signo se representa graficamente por medio de una
descripcién escrita como la indicacion de que el signo estd formado por notas que
componen una obra musical conocida o la indicacién de que es el canto de un animal,
por medio de una simple onomatopeya sin ninguna otra precision, o por medio de una
sucesion de notas musicales sin mayor precision»°®. Sin embargo, algunos autores se
muestran criticos con el enjuiciamiento realizado por el TICE en este asunto, ya que,
ademas de no juzgar la validez de un archivo sonoro o de un sonograma a luz del
articulo 2 de la Directiva 89/104/CEE, reprochan la ausencia de cualquier tipo de
referencia al grado de conocimiento previo que pudiera tener el consumidor medio
sobre el concreto signo sonoro puesto que, a su juicio, dicha experiencia anterior tendria
que afectar a la representacion grafica de los sonidos, moderandose la rigurosidad de
este requisito cuando el conocimiento en el mercado de un sonido determinado sea
elevado®’. No obstante, en relacion con esta Gltima idea, a pesar de reconocer las
bondades de la misma, otros autores sefialan que «ofrece el inconveniente de que dicho
conocimiento del publico interesado puede variar con posterioridad al registro de la

marca sonora en funcién de la evolucién del mercado»®®.

55 EUIPO. eSearch plus..., cit. (Exp.: https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/005170113).
Ver Anexo 3.

% Apartado 64 de la Sentencia Shield Mark (C-283/01).

5 MARTINEZ GUTIERREZ, A., «Viabilidad de las marcas de empresa de caracter sonoro. Un nuevo
ambito de conflictividad», en Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, t. XXIV, 2003, pp. 538 a
539.

% MARCO ARCALA, L.A., «Articulo 5...», cit, p. 146.
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2.3. Eliminacion del requisito de representacion grafica y sus

consecuencias

Como ya se ha sefialado previamente en la Seccion 11.2.2., con la entrada en vigor de la
DMUE y del RMUE, y la consecuente modificacion de la LMa, se elimino del concepto
legal de marca la exigencia relativa a la naturaleza grafica de la representacion. La
justificacion de dicha dispensa ha de buscarse en la necesidad de actualizar el
procedimiento de registro de propiedad industrial a fin de que éste no resulte obsoleto
de acuerdo a la tecnologia disponible en cada momento. De este modo, se flexibilizaron
significativamente los requisitos, beneficiandose particularmente las marcas no
tradicionales, cuyo registro habia venido presentando numerosos impedimentos y
dificultades a lo largo del tiempo, al superarse asi buena parte de las limitaciones de
representacion derivadas de las caracteristicas propias de los signos no perceptibles

visualmente.

Las pretensiones del legislador al suprimir el caracter grafico de la representacion
pasaban por establecer un numerus apertus de tipos de representacion del signo®®, de
modo que éstos se ampliasen y se acomodaran a la disponibilidad tecnolégica de cada
momento, siempre que cumpliesen con las exigencias establecidas a raiz del Caso
Sieckmann. Por eso mismo, sin precisar los medios de representacion validos a efectos
del registro de una marca, en aras de salvaguardar la seguridad juridica, Unicamente
paso a exigirse que el concreto signo fuera apto para su representacion en el Registro de
Marcas con el fin de posibilitar que tanto las autoridades competentes como el pablico
en general pudieran conocer facilmente y sin &pice de duda el alcance de la proteccion
solicitada. De este modo, con el propdsito de aliviar los formalismos del registro, desde
el 1 de octubre de 2017 (Art. 212 RMUE), a nivel europeo, y desde el 14 de enero de
2019 (DF 72 Real Decreto-ley 23/2018), a nivel nacional, se prescindi6 de los
imperativos legales que exigian, respecto de aquellos signos sonoros que podian
recogerse mediante notacion musical, su representacion por medio de un pentagrama
con la posibilidad de acompariarlo de un archivo de audio y, respecto de aquellos que no
admitian tal expresion, mediante un sonograma que de forma vinculante debia

complementarse con dicho archivo sonoro.

% MOLINS SANCHO, F., «La representacion del signo...», cit., p. 9.
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Actualmente, como consecuencia de todas las circunstancias que se acaban de tratar, el
articulo 3.1 del Reglamento de Ejecucion (UE) 2018/626% sefiala que «La marca debera
estar representada en cualquier forma que se considere adecuada usando la tecnologia
generalmente disponible, siempre que pueda reproducirse en el Registro de manera
clara, precisa, completa en si misma, facilmente accesible, inteligible, duradera y
objetiva, de un modo que permita a las autoridades competentes y al publico en general
determinar con claridad y exactitud el objeto preciso de la proteccion otorgada a su
titular». Por su parte, en relacion con las marcas sonoras, el art. 3.3.g) de dicho texto
legal reconoce la posibilidad de representacion de todo tipo de signos sonoros por
medio de un archivo de audio, al indicar que la «marca estara representada por la
presentacion de un archivo de audio que reproduzca el sonido 0 por una representacion
exacta del sonido en notacion musical», introduciéndose una prevision similar en el
régimen de la marca nacional a través del Real Decreto 306/2019%'. La OEPM se
pronuncié al respecto indicando, en relacién con las marcas sonoras, los formatos
admitidos del referido archivo electronico: «JPEG GIF, BMP, PNG, TIFF, TIF, JPG
(méximo 945 x 1417 pixeles, 300 ppp y 24 bpp) MP3 (méaximo 2MB)»®2. No obstante,
destacar que, de acuerdo al quinto considerando del citado Reglamento de Ejecucién
(UE) 2018/626, siempre que guarde correspondencia con la representacion realizada,
con caracter facultativo, ésta podra acompafarse de la mencién de que se trata de una

marca sonora asi como de la descripcidon escrita de los sonidos implicados.

Por consiguiente, al acomodarse los requisitos legales a la actual realidad tecnolégica, la
representacion de los sonidos abandon6 definitivamente la problematica que venia
arrastrando desde su origen, evitdndose ademas la realizacion de cualquier tipo de

distincién en funcién de la posibilidad de expresion de los diferentes signos sonoros.

0 Reglamento de Ejecucion (UE) 2018/626 de la Comision, de 5 de marzo de 2018, por el que se
establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) 2017/1001 del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unidn Europea, y se deroga el Reglamento de
Ejecucién (UE) 2017/1431.

61 Real Decreto 306/2019, de 26 de abril por el que se modifica el Reglamento para la ejecucion de la Ley
17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

62 Resolucion de 9 de enero de 2019 del Director de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas por la que
se especifican las condiciones generales, requisitos, caracteristicas técnicas y formatos para la
presentacion electronica de los distintivos tipos de marcas. Recuperado el 18 de Abril de 2022, de
RESOLUCION_DIRECTOR_NLM.pdf (oepm.es).
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3. Caracter distintivo

3.1. Generalidades

Al definir el concepto de marca, se ha determinado que para poder llegar a constituir
una marca, de forma cumulativa con el requisito de la representacion, los signos deben
ostentar una determinada aptitud diferenciadora, suficiente para identificar el origen
empresarial de los productos o servicios sobre los que se aplica y diferenciarlos de los
del resto de empresas de forma inequivoca. No obstante, cabe sefialar que dicha alusién
al caracter distintivo (art. 4 LMa y RMUE), al referirse Unicamente a los signos en
general, siguiendo a GARCIA PEREZ%, podria calificarse como «carécter distintivo en
abstracto o ab initio», mientras que si se avanza hasta la seccion de prohibiciones
absolutas de registro, nuevamente se encontrara una alusién al caracter distintivo pero,
en esta ocasion, en relacion con los productos o servicios que constituyen el objeto de la
instancia de registro, pudiendo calificarse ésta como «caracter distintivo en concreto».
En relacidn con dicha prohibicion, el articulo 5.1.b) LMa, en el mismo sentido que el
articulo 7.1.b) RMUE, dispone que «No podrén registrarse como marca l0s signos
siguientes: Los que carezcan de caracter distintivo». Sin embargo, antes de entrar a
realizar un andlisis en profundidad en relacidn con las marcas sonoras, es preciso definir
qué se entiende por carécter distintivo, ya que, tras superarse la problematica derivada
de la representacion grafica, dicha aptitud constituye la principal barrera para el registro

de las marcas sonoras.

Por caracter distintivo de las marcas puede entenderse la aptitud de la marca para el
cumplimiento de su funcion principal, esto es, «identificar el origen comercial del
producto o servicio de gque se trate, para permitir asi que el consumidor que adquiera el
producto u obtenga el servicio que la marca designa, haga la misma eleccion al efectuar
una adquisicién posterior, si la experiencia resulta positiva, o haga otra eleccion, si
resulta negativa»®*. Sin embargo, cabe sefialar que, para que el signo sea susceptible de
registro, basta con que éste ostente el minimo, suficiente y necesario grado de
distintividad que permita el correcto y normal funcionamiento de la marca en el

mercado, no siendo indispensable en este sentido que este sea original o revista una

8 GARCIA PEREZ, R., El Derecho de Marcas de la UE en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia, n°
3802, La Ley, Madrid, 2019, pp. 25 a 27.

64 Sentencia del Tribunal General de 13 de septiembre de 2016, Globo Comunicagdo e Participacdes S/A,
T-408/15, EU:T:2016:468, apartado 38.
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extraordinaria particularidad®. Esta distintividad o aptitud diferenciadora habra de ser
analizada en atencién al conjunto de productos y servicios objeto de aplicacion del
signo y cuyo registro se solicita, resultando por tanto indiferente que efectivamente
pudiera albergar dicho caracter distintivo respecto de otros productos o servicios, asi
como en relacidon con la percepcion que pudiera tener acerca de la marca el publico
oportuno o interesado, es decir, el consumidor medio de dichos productos o servicios®,
puesto que el grado de atencion del pablico pertinente no permanece estable e inalterado

respecto de los diferentes tipos de productos.

No obstante, destacar que, en atencion a la percepcién sobre la marca que pudieran tener
los consumidores de esos productos o servicios, existe la posibilidad de que un signo
que ab initio careciese de caracter distintivo pueda adquirirlo de manera sobrevenida de
acuerdo a la excepcion a dicha prohibicion absoluta, recogida en el articulo 5.2 LMa®’:
«No se denegara el registro de una marca de conformidad con lo dispuesto en el
apartado 1, letras b), ¢) o d), si, antes de la fecha de concesion del registro, debido al uso
que se ha hecho de la misma, hubiese adquirido un caracter distintivo». Esta posibilidad
de reconocimiento tardio, conocida también como secondary meaning o distintividad
sobrevenida, da origen a una nueva distincion trascendental en cuanto al caracter
distintivo de los signos, distinguiendo asi entre el intrinseco y el adquirido de forma
sobrevenida®®, valorandose este ultimo de acuerdo, entre otras circunstancias, a «[...] la
cuota de mercado poseida por la marca, la intensidad, la extension geografica y la
duracién del uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa
para promocionarla, la proporcion de los sectores interesados que identifica el producto
atribuyéndole una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, asi como las
declaraciones de Cémaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones

profesionales»®°.

3.2. Caracter distintivo de los signos sonoros

Tras constatarse la admisibilidad y capacidad de los signos sonoros para constituir una

marca atendiendo a su aptitud diferenciadora, ahora resulta preciso atender a la

8 OEPM, Guia de examen de prohibiciones absolutas de registro, 2022, pp. 6 a 7.

%6 SEMPERE MASSA, |., La proteccion..., Cit. p. 55.

57 En el mismo sentido que el articulo 7.3 RMUE.

88 GARCIA PEREZ, R., El Derecho..., cit. p. 181.

69 Sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee Produktions- und
Vertriebs GmbH (WSC), C-108/97, EU:C:1999:230, apartado 51.
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posibilidad de registro de las marcas sonoras de acuerdo a la prohibicion absoluta del
art. 5.1.b) LMay 7.1.b) RMUE. Los consumidores no muestran un grado de habituacién
tan elevado respecto de las marcas no tradicionales como de las convencionales,
consecuencia del tardio reconocimiento de estas primeras en las diferentes legislaciones
analizadas anteriormente. Por eso mismo, las empresas acostumbraban en su mayoria a
utilizar signos visualmente perceptibles en sus comunicaciones comerciales, empleando
los sonidos como un elemento adicional y rara vez de forma aislada. Por tanto, a priori
es dificil que el consumidor medio sea capaz de identificar inequivocamente el origen
empresarial de los productos o servicios Unicamente a partir del sonido. Sin embargo,
como consecuencia de la flexibilizacion de algunos de los requisitos de registro, dicha
tendencia estd reduciéndose en los dltimos afios, incrementandose el nimero de
empresas gque apuestan por los sonidos como piedra angular de sus estrategias de marca.
En este sentido, dado que los principios de evaluacion del caracter distintivo son
analogos para todos los tipos de marcas, es preciso que los sonidos gocen de caracter
distintivo, ya sea intrinseco o adquirido por el uso, de modo que el consumidor medio
sea capaz de vincular estrechamente y sin riesgo de confusion un sonido determinado a

los productos o servicios de una empresa concreta’®.

A) Categorizacion de los signos sonoros

En este contexto, como se ha indicado anteriormente, cobra particular relevancia la
percepcion del publico pertinente o consumidor medio. En relacion con las marcas
sonoras, ésta vendrd intensamente condicionada por la vinculacion o asociacién
existente entre la marca y los productos o servicios a los que hace referencia, de modo
que cuando dicha vinculacion sea nula habra mayores expectativas de que un sonido sea
identificado como una manifestacion de su origen empresarial™, ya que en ningln caso
cabria considerarlo descriptivo del producto o servicio. Por eso mismo, tras analizar la
préctica de registro de la OEPM'2y la EUIPO™, con el objetivo de realizar un analisis

diferenciado de la percepcion de los consumidores y del caracter distintivo en relacion

0 EUIPO, Directrices relativas al examen de las marcas de la Union Europea. Parte B: Examen Seccion
4 - Motivos de denegacidn absolutos (Capitulo 3: marcas sin caracter distintivo (Articulo 7, apartado 1,
letra b) del RMUE)), 2017, p. 45.

"L EUIPO, Comunicacion...,cit., pp. 23y 24.

2 OEPM. Consulta de expedientes OEPM.

B EUIPO. eSearch plus..., cit.
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con los diferentes tipos de sonido, cabe desarrollar e ilustrar la categorizacion realizada
por la EUIPO en la CCNTM™:

Notas, tonos o melodias: Por lo general, este tipo de elementos no guarda un
vinculo directo con los productos o servicios a los que hace referencia, por lo que la
percepcion del consumidor de éstos dependera de sus cualidades propias como, por
ejemplo, la longitud o complejidad del propio sonido. Por tanto, se puede afirmar
que éstos tendran caracter distintivo intrinseco siempre que, de acuerdo a la fuerza
del propio sonido, el consumidor medio sea capaz de identificarlos como una
manifestacion de su origen empresarial. Por ejemplo, por un lado, la Sociedad
Estatal de Loterias y Apuestas del Estado’™ registr6 en 2014 en la EUIPO, en
relacién con diversos servicios relacionados con los juegos de azar, su caracteristica
sintonia de 10 segundos de duracion compuesta por un conjunto de diferentes notas
musicales, y , por otro lado, la EUIPO deneg6 en 2017 para la Universitat Oberta de
Catalunya’®, en relacion con servicios de ensefianza y formacion, el registro de una
secuencia de tonos sintéticos de 3 segundos de duracion con fundamento en su
trivialidad, escasa complejidad, reducida duracion y la ausencia de elementos
inusuales o llamativos.

Elementos verbales: La EUIPO ha sefialado que la percepcion del publico
pertinente en relacién con los elementos verbales puede depender de su particular
significado, pronunciacion o lenguaje. Asi, cabria afirmar que aquellos elementos
verbales que individualmente resulten incomprensibles en cuanto a su significado
por ser inventados, o aquellos cuya pronunciacion sea clara y comprensible, con
independencia de ser articulada por una voz humana o artificial, o incluso aquellos
en los que se utilice un lenguaje diferente a los establecidos como oficiales en el
espacio geografico para el cual se solicita el registro de la marca sonora, tendran
caracter distintivo siempre que sean memorables y tengan la suficiente fuerza
diferenciadora como para permitir al consumidor identificarlos como una
manifestacion de su origen empresarial’’. Por eso mismo, aquellos elementos
verbales que por sus caracteristicas puedan considerarse como comunes,
descriptivos o carentes de distintividad intrinseca, salvo que de la combinacion con

otros sonidos atractivos o extraordinarios o que por la excepcional forma de

4 EUIPO, Comunicacion...,cit., pp. 23 a 28.
S EUIPO. eSearch plus..., cit. (EXp.: https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/012640462).
6 EUIPO. eSearch plus..., cit. (EXp.: https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017622663).
" EUIPO, Comunicacion...,cit., pp. 23 a 28.
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reproduccion o disposicion de sus diferentes elementos adquiriese la suficiente
fuerza diferenciadora, no serdn aptos para ser registrados como marca sonora. Por
ejemplo, por un lado, el Fatbol Club Barcelona’® registré en 2018 en la EUIPO, en
relacién con diversos productos y servicios ofertados bajo su nombre, un sonido de
1 segundo de duracion en el que una voz artificial pronuncia de forma clara y
comprensible la palabra “Barg¢a”, y, por otro lado, la OEPM deneg6 en 2019 para un
auténomo’®, en relacion con software de inteligencia artificial para vehiculos, el
registro de un sonido de 4 segundos de duracién, donde una voz artificial pronuncia
de forma clara y comprensible la palabra “Kitt”, con fundamento simplemente en su
carencia de caracter distintivo.

Sonidos producidos o relacionados con los productos o servicios: Los signos
sonoros que reproducen o imitan aquellos sonidos relacionados con la propia
naturaleza, con la funcion o con alguna de las caracteristicas técnicas o generales de
los productos o servicios a los que hace referencia no seran percibidos, con caracter
general, como una manifestacion de su origen empresarial. Por tanto, al poderse
realizar una asociacion directa entre el signo sonoro y el producto o servicio sobre el
que se aplica, dichos sonidos no seran considerados por el publico pertinente como
marcas sonoras, sino como un simple elemento funcional. Por ejemplo, la EUIPO
deneg6 en 2018 para la sociedad Piaggio®, en relacion con scoteers eléctricas, el
registro de un sonido de 51 segundos de duracion, que reproduce el ruido de un
motor, con fundamento en que se trata de un elemento funcional del producto y que
Unicamente remite a si mismo.

Sonidos no relacionados o no incluidos en las anteriores clasificaciones:
Unicamente seran percibidos como una manifestacion de su origen empresarial si
dichos sonidos ostentan la suficiente fuerza diferenciadora como para poder ser
identificados como una marca sonora. Por ejemplo, por un lado, la sociedad Audi®!
registrd en 2019 en la EUIPO, en relacion con productos y servicios del sector
automovilistico o relacionados con éste, un sonido de 2 segundos de duracion que

imita el latido de un corazon, y, por otro lado, la EUIPO deneg6 en 2020 para la

8 EUIPO. eSearch plus..., cit. (Exp.: https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017700361).

79

OEPM. Consulta de expedientes OEPM (Numero de solicitud: M4003387, Expediente:

http://consultas2.0epm.es/ceo/jsp/busqueda/busqMarcasResultados.xhtml).

8 EUIPO. eSearch plus..., cit. (EXp.: https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017889555).
8L EUIPO. eSearch plus..., cit. (Exp.: https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/018071642).
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sociedad Beach Hut Games®?, en relacion con servicios de juego y azar, el registro
de un sonido de 1 segundo de duracion, que reproduce una secuencia de dos besos,
con fundamento en la banalidad del mismo y en la dificultad para el consumidor

medio de percibirlo como una indicacién del origen empresarial.

B) Sentencias del TGUE sobre el caracter distintivo de las marcas

sonoras

Como se ha podido apreciar, resulta complicado establecer unas pautas generales que
puedan servir de guia para el registro de los diferentes signos sonoros, pudiendo
considerarse los pronunciamientos anteriores como meras indicaciones a tener en
consideracién a la hora de proceder al registro de un elemento sonoro. La delimitacion
del caracter distintivo en relacién con los sonidos no puede generalizarse puesto que, en
numerosas ocasiones, es muy delgada la linea divisoria entre el reconocimiento o no de
su distintividad, reduciéndose ésta a simples argumentos cargados de subjetividad. Sin
embargo, en relacion con la categorizacion anterior, existe un grupo de sonidos cuya
trascendencia ha llevado al TGUE a pronunciarse en dos ocasiones en los ultimos afios,

siendo éstos los sonidos producidos o relacionados con los productos y servicios.

a) Caso Globo Comunicacéo e Participacdes S/A83

En 2014 esta empresa brasilefia solicité ante la EUIPO el registro como marca de un
signo sonoro consistente en la repeticion de un sonido similar al timbre emitido por un
teléfono o una alarma, cuya representacion® consistia en un «pentagrama en clave de
sol con un tempo de 147 negras por minuto que recoge una reiteracion de dos notas de
sol sostenido, a saber, primero una negra acentuada (un tiempo) seguida de una blanca
con puntillo (tres tiempos) ligada a una redonda (cuatro tiempos)»®. Sin embargo, tanto
durante la fase de examen ante el examinador como en la resolucién de la Quinta Sala
de Recursos de la EUIPO, la solitud de registro fue denegada en atencién a la falta de
caracter distintivo del signo sonoro presentado puesto que, como consecuencia de la
simplicidad y vulgaridad del mismo, se trataba de un sonido no memorable por el

publico pertinente. No obstante, la demandante aleg6 en ambas ocasiones que, a pesar

82 EUIPO. eSearch plus..., cit. (Exp.: https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/018190039).

8 Sentencia del Tribunal General de 13 de septiembre de 2016, Globo Comunicagéo e ParticipacGes S/A,
T-408/15, EU:T:2016:468.

8 Ver Anexo 4.

8 Apartado 56 de la Sentencia.
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de su escasa duracion, el sonido revestia complejidad y que, por tanto, podia ser
percibido como una indicacién de su origen empresarial. Asi, tras limitar los productos
para los que se solicitaba el registro a las clases 9, 38 y 41% de la Clasificacion de

Niza®’, la demandante present6 un recurso ante el TGUE.

En este contexto, el TGUE sefialdé que, ademéas de que los consumidores no tienden a
identificar los signos constituidos de forma exclusiva por un sonido como una
manifestacion del origen empresarial, en determinados sectores econémicos como el de
los medios de comunicacion o la electronica, dada la frecuente utilizacion de elementos
sonoros en su actividad habitual, no es inusual que el publico pertinente pueda percibir
un sonido determinado como un mero contenido intrinseco del producto o servicio
consumido Y, por ende, sea incapaz de vincularlo a una empresa concreta®®, salvo en el
caso de que éste hubiera adquirido caracter distintivo de forma sobrevenida. En esta
ocasion, la exagerada sencillez y vulgaridad del signo sonoro controvertido impiden que
éste goce de ninguna particularidad intrinseca, negando asi cualquier posibilidad de
evocar una realidad mas alla de la simple repeticidn tonal que emitiria cualquier tipo de
timbre incluido en los productos o servicios de dicho sector®®. Asi, a pesar de las
pretensiones de la demandante, que alegaba que el caracter excepcional de la utilizacion
de un timbre telefonico como manifestacion del origen empresarial le otorgaba cierto
caracter distintivo, sin ningln tipo de experiencia anterior, los consumidores de este tipo
de productos, destinados a un publico general y/o profesional cuyo grado de atencién
puede considerarse normal o alto®, no podrian interiorizar el mensaje transmitido ni por
tanto percibirlo como una manifestacion de su origen empresarial, sino méas bien como

una simple funcionalidad de los productos o servicios afectados®?.

% Clase 9: «<DVD y otros soportes de grabacion digitales; software; aplicaciones para tabletas y teléfonos
inteligentes»; Clase 38: «Servicios de difusion de programas de television»; Clase 41: «Educacion;
formacidn; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales; servicios de esparcimiento
en forma de programas de television; produccion de programas de television de esparcimiento; servicios
de esparcimiento, en concreto programas televisados en el ambito de la actualidad, de la educacién, de los
deportes, de la comedia, en forma de seriales, de espectaculos de variedades; produccion de programas de
television; produccion de entretenimientos en linea.

87 Arreglo de Niza Relativo a la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el Registro de
las Marcas del 15 de junio de 1957, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en Ginebra el 13 de
mayo de 1977 y modificado el 28 de septiembre de 1979.

8 Apartados 43 y 44 de la Sentencia.

8 Apartados 49 a 53 de la Sentencia.

% Apartado 48 de la Sentencia.

%1 Apartados 55, 57 y 58 de la Sentencia.
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De este modo, el TGUE destaca la imperatividad de que los signos sonoros que
pretenden ser registrados como marca sonora gocen de la suficiente fuerza
diferenciadora como para poder ser percibidos por el consumidor medio como una
marca y no como un simple sonido que cabria esperar de la propia naturaleza del
producto o servicio objeto de estudio®, puesto que «un signo sonoro que solo sea capaz
de designar la mera combinacion corriente de las notas que lo componen no permite al
consumidor pertinente entenderlo en su funcion identificativa de los productos y
servicios de que se trata, puesto que se limita a producir un mero «efecto espejo» en el
sentido de que [...] Gnicamente remite a si mismo y a nada mas. En consecuencia, no
sera capaz de suscitar en el consumidor pertinente cierta atencién que le permita

reconocer la funcion identificativa indispensable de dicho signo»®.

A luz de este pronunciamiento del TGUE, todo parecia indicar que la controversia
relativa al registro de los sonidos producidos o asociados a los propios productos o
servicios estaba perfectamente delimitada y zanjada. Sin embargo, desde entonces no
han sido escasos los intentos de registro de signos sonoros que podian incluirse en dicha
categorizacion. En este sentido, puede citarse, ademas de la solicitud ya tratada de la
sociedad Piaggio, el intento de IVECO® en 2017 de registrar para distintos tipos de
vehiculos, incluidos aquellos provistos de un motor eléctrico y que, por tanto, resultan
ajenos de cualquier sonoridad, un sonido de una duracién de 10 segundos que trataba de
evocar el ruido generado por un motor de combustion interna, resultando un signo
sonoro carente de distintividad. En este punto cabe sefalar que, ademés de que ambos
intentos de registro eran relativos al sonido de un motor, los argumentos esgrimidos por

el TGUE en el anterior caso resultaban facilmente trasladables a dichos asuntos.

b) Caso Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG%

El TGUE se ha pronunciado por segunda y Ultima vez hasta el momento respecto del
caracter distintivo de los signos sonoros, destacando éste por ser el primer fallo del
tribunal en relacion con una marca sonora registrada en un archivo de audio. En 2018

esta empresa alemana solicité ante la EUIPO el registro como marca, para productos de

%2 Apartado 45 de la Sentencia.

9 Apartado 46 de la Sentencia.

% EUIPO. eSearch plus..., cit. (EXp.: https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/016432874).

% Sentencia del Tribunal General de 7 de julio de 2021, Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co.
KG, T-668/19, EU:T:2021:420.

32


https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/016432874

las clases 6, 29, 30, 32 y 33 de la Clasificacion de Niza (en resumen, depositos y
contenedores metalicos de transporte y almacenamiento asi como bebidas en sentido
amplio: l&cteos, café, agua, zumo, alcohol, etc.), de un signo sonoro recogido en un
archivo de audio que evoca al «sonido que se produce al abrir una lata de bebida,
seguido de un silencio de alrededor de un segundo y de un burbujeo de unos nueve
segundos»®. Sin embargo, tanto durante la fase de examen ante el examinador como en
la resolucion de la Segunda Sala de Recursos de la EUIPO, la solicitud de registro fue
denegada en atencion a la falta de caracter distintivo del signo sonoro presentado,
fundamentando el rechazo en que, lejos de cumplir la funcién esencial de las marcas, la
banalidad de dicho sonido y la inherencia del mismo a la propia naturaleza del producto
inducian al publico pertinente de las diferentes bebidas recogidas en las categorias
anteriores, esto es, el publico general, cuyo grado de atencion puede considerarse
normal®’, a percibirlo como un mero elemento funcional y una alusion a las propiedades
de los productos a los que hace referencia. Como consecuencia, la demandante presentd
un recurso ante el TGUE.

En esta sentencia el TGUE reprodujo varios de los argumentos esgrimidos en el Caso
Globo Comunicacédo e ParticipacGes S/A en relacion con el caracter distintivo de los
signos sonoros, por lo que para evitar reiteraciones en esta ocasion se hace una remision
a lo ya expuesto anteriormente. Inicialmente, cabe sefialar que, a criterio del TGUE, la
Sala de Recursos de la EUIPO incurrié en determinados errores interpretativos que,
aunque no constituyeron la base principal de su pronunciamiento, merecen ser tratados
para prevenir futuras interpretaciones. Asi, frente a la negativa de que los signos
sonoros pudieran llegar a constituir una marca en relacion con los diferentes tipos de
bebidas, por ser éstas silenciosas de por si, el TGUE considerd que, si bien se trata de
productos caracterizados por la ausencia de sonido hasta el instante de su consumo,
dicha realidad no es dbice para que un determinado signo sonoro pueda constituir una
manifestacion de su origen empresarial®®. Por otro lado, la Sala de Recursos de la
EUIPO aleg6 que, al tratarse de un sonido propio de la naturaleza o funcion del
producto analizado, para poder considerar que la marca sonora ostentaba caracter

distintivo, de forma similar que para las marcas tridimensionales en relacion a la

% Apartado 2 de la Sentencia.
% Apartado 6 de la Sentencia.
% Apartados 55 a 57 de la Sentencia.
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fisonomia del producto, ésta debia «diferir de manera significativa de la norma o de los
usos del sector para cumplir su funcion de indicacion del origen comercial de los
productos de que se trata»®. Sin embargo, tanto la demandante como el propio TGUE
rechazaron dicho argumento aduciendo que dicha jurisprudencia no era replicable
respecto de los sonidos sefialando que, dado que en un caso el signo resulta constitutivo
del aspecto externo del producto mientras que en el otro se muestra independiente del
mismo, la percepcion del publico pertinente no tenia por qué ser semejante en ambos

casost,

En relacion con el caracter distintivo del signo sonoro presentado, el tribunal si que
alcanzo6 la misma conclusion que la Sala de Recursos de la EUIPO, al considerar que
dicho sonido seria percibido por el consumidor medio como un simple componente
funcional del producto, puesto que «la apertura de una lata o de una botella es intrinseca
a una solucién técnica determinada en el marco de la manipulacion de bebidas para
consumirlas, con independencia de que tales productos contengan gas
carbdnico o no»!%, rechazando asi las alegaciones de la demandante, en cuanto que la
utilizacion de dicho sonido en relacion con los productos que carecen de gas carbonico
resultaba excepcional y, por tanto, le conferia caracter distintivo. Asimismo, destacd
que, ademas de que la presencia de burbujas en el sonido remite GUnicamente al gas
carbdnico de las bebidas y no a un determinado origen empresarial, el conjunto de
sonidos, incluido el silencio, dado que carecen de la suficiente entidad como para poder
considerarse distintivos, probablemente seran percibidos por el publico pertinente como
una variante de aquellos sonidos que cabria esperar de la propia naturaleza de los
productos puesto que, independiente de que la duracion de los mismos difiera
sensiblemente de la considerada habitual o natural'®?, estos elementos sonoros se

consideran como «elementos previsibles y habituales en el mercado de las bebidas»1%,

c) Valoracion critica

A la vista de lo expuesto anteriormente con relacion al caracter distintivo de los signos

sonoros asi como de acuerdo a los pronunciamientos analizados del TGUE, resulta

% Apartado 12 de la Sentencia.
100 Apartado 31 de la Sentencia
101 Apartado 40 de la Sentencia.
102 Apartados 42, 43, 45 y 46 de la Sentencia.
103 Apartado 47 de la Sentencia.
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innegable que para que un sonido pueda acceder al registro, de forma similar que para el

resto de marcas, éste debe tener fuerza diferenciadora.

En cualquier caso, de las anteriores sentencias cabe entresacar una distincion
trascendental con el fin de poder establecer el cauce legal para que un determinado
sonido pueda llegar a ser registrado como marca. Por un lado, debe analizarse si el
sonido que pretende ser registrado goza de caracter distintivo intrinseco, por ello podria
ser interesante que, con caracter previo a la solicitud de registro, las empresas realizasen
un ejercicio de “empatia objetiva”, en el sentido de que la posible ausencia de fuerza
diferenciadora fuese analizada desde la percepcidn del publico pertinente, todo ello con
independencia del conocimiento anterior que pudiera existir sobre la empresa en el
mercado asi como de que la utilizacion de dicho sonido como indicativo del origen
empresarial pudiera considerarse inusual con relacion al concreto producto o servicio,
pudiendo determinar de este modo si dicho sonido puede considerarse trivial o
intrascendente a oidos del consumidor medio. El objetivo de esta préctica previa a la
solicitud de registro seria perseguir que las empresas puliesen y afinasen en mayor
medida los signos sonoros presentados, de modo que se redujeran las posibles
dilataciones temporales en el proceso de registro como consecuencia de las
suspensiones de tramitacion derivadas de las irregularidades de la solicitud (art. 16.2
LMa). Por otro lado, en relacién con aquellos sonidos que carecen de distintividad
intrinseca, destacando en este caso aquellos que guardan relacion con la naturaleza o
funcionamiento del propio producto o servicio, resulta imperativo acudir a la via de la
adquisicién de distintividad sobrevenida, esto es, como consecuencia de un uso
prolongado en el mercado. La razon de este argumento radica en que su admision
aislada como manifestacion del origen empresarial supondria el reconocimiento de
derechos de uso exclusivo sobre alguna de las caracteristicas funcionales de un
producto, constrifiendo asi la competencia, «con el consiguiente perjuicio para los
consumidores, lo que traicionaria abiertamente el sistema de marcas, que persigue
reducir costes de busqueda de los consumidores y estimular a los agentes a que
inviertan en calidad y goodwill de los productos y servicios que ofrecen en el
mercado»!®. Por tanto, este resultado perceptivo en el publico pertinente se postula
como un rayo de esperanza para aquellas empresas que, a pesar de la nula distintividad

de sus signos sonoros, buscan ostentar en su haber patrimonial una marca sonora.

104 SUNOL LUCEA, A., Las marcas..., Cit.
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4. Prohibiciones relativas

Adicionalmente a los problemas sefialados en los apartados anteriores y sin pretender en
este punto realizar un examen exhaustivo de esta cuestion por exceder del objeto
especifico de este trabajo, tampoco resulta particularmente sencillo constatar la posible
identidad o similitud existente entre varias marcas sonoras (art. 6 LMa), pudiendo
generarse en consecuencia de dicha semejanza cierto riesgo de confusion sobre el origen
empresarial del concreto producto o servicio. Veamoslo a través de un ejemplo®: Las
sociedades Zippo Manufacturing Company*®® y JT International S.A.1% intentaron
registrar sin éxito en la EUIPO el sonido que emiten sus respectivos mecheros cuando
se accionan. Si se comparan ambos sonidos entre si, en principio, se llegaria a la
conclusién de que las caracteristicas propias de éstos son practicamente similares. Sin
embargo, existen multiples circunstancias que pueden afectar a la percepcion del
consumidor y alterar de este modo su razonamiento. Asi, no se puede descartar la
posibilidad de que, por ejemplo, como consecuencia de un conocimiento previo sobre
los productos de ambas empresas, el consumidor logre detectar diferentes matices
sonoros entre ellas. Sin embargo, como ya se ha apuntado, a pesar del interesante debate

que puede surgir al respecto, dicho extremo no sera analizado en este trabajo.

No obstante, sefialar que algunos autores postulan que la actual metodologia
interpretativa es por si sola insuficiente, en cuanto se exige que el examinador realice
una compleja comparacién fonética y/o conceptual de los diferentes elementos sonoros
constitutivos de las concretas marcas. De este modo, argumentan que la comparacion
entre marcas sonoras no deberia hacerse exclusivamente sobre la base del propio sonido
sino que también resulta preciso acudir a los medios digitales'®®. En este sentido, de
forma similar a la adaptacion que sufrio el requisito de representacion como
consecuencia del desarrollo tecnoldgico, a pesar de las reticencias que pudieran surgir
en este aspecto, podria ser interesante estudiar la viabilidad de acudir a la inteligencia
artificial con el objetivo de que el analisis de la posible identidad o similitud entre dos
marcas sonoras y los consecuentes examenes relativos al riesgo de confusion o la

reivindicacion de prioridad respecto de una marca anterior, fueran realizados por el

105 E] examinador de la EUIPO no realizé ninglin examen acerca de la identidad de los sonidos de ambas
empresas sino que en ambos casos se limitd a denegar su reconocimiento como marca.

106 EUIPO. eSearch plus..., cit. (Exp.: https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017894271).
07 EUIPO. eSearch plus..., cit. (Exp.: https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/018024558).
108 SUNOL LUCEA, A., Las marcas..., Cit.
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examinador ayudandose de las nuevas tecnologias. Asi, cabria citar como ejemplo de
dicha tecnologia el funcionamiento del software de Shazam'%, una aplicacién mavil que
permite identificar en cuestion de segundos un determinado sonido musical. El
funcionamiento de ésta se resume en la creacion de una huella digital acUstica para cada
concreto elemento sonoro cuyo andlisis se solicita, con el objetivo de tratar de
identificar y especificar las posibles similitudes entre la muestra recogida en el archivo
de audio y el resto de elementos sonoros existentes en su base de datos, con

independencia de la experiencia o informacion previa que se pudiera tener sobre éste.

IVV. Conclusiones

Las marcas sonoras, al igual que el resto de marcas no tradicionales, han tenido que
aguardar largos afios en las sombras hasta que finalmente han sido recogidas en las
diferentes legislaciones europeas. No obstante, a pesar de su reducida vigencia en
comparacion con las marcas convencionales, la historia de las marcas sonoras puede
calificarse como turbulenta puesto que, aungue los intentos de registro no son muy
numerosos en términos generales y los pronunciamientos del TGUE al respecto son

bastante limitados, su registro no ha estado ajeno de controversia.

El progreso tecnoldgico ha posibilitado el desarrollo de novedosas formas de
elaboracion y comunicacion de sonidos. Sin embargo, la utilizacion de los sonidos,
especialmente de forma aislada, en el ambito comercial o publicitario ha sido hasta
tiempos recientes una practica poco extendida. Por eso mismo, los consumidores no
estan habituados a percibir un sonido como un indicativo del origen empresarial, lo que
ha provocado que, en numerosas ocasiones, resulte complicado vincularlos con los

productos o servicios de una determinada empresa.

En relacion con la practica de su registro, destacar que, una vez superada la barrera de la
representacion grafica como consecuencia de la introduccion de nuevas posibilidades de
reproduccion de los sonidos, esto es, mediante un archivo de audio, las marcas sonoras
abandonaron definitivamente su carécter problematico en cuanto a representacion se
refiere. Sin embargo, el dilema del caracter distintivo de los diferentes signos sonoros

todavia sigue latente, posicionandose su analisis como el principal escollo a superar

109 ARECHIGA MORALES, A., Conflictos préacticos en la tramitacion de marcas sonoras y olfativas en
México, Buenos Aires: Universidad de San Andrés (Grado en Derecho), 2019, pp. 84 a 88.
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para acceder al registro de marcas. Asi, a pesar de la dificultad de establecer una linea
de actuacién universal, cabe hacer un llamamiento a los diferentes operadores
econdmicos que buscan registrar una marca sonora para que, por un lado, con el
objetivo de conferir a sus signos sonoros fuerza diferenciadora, traten de confeccionar y
afinar de manera mas rigurosa sus sonidos, y, por otro lado, potencien sus estrategias
publicitarias con el fin de conseguir que su publico pertinente sea capaz de vincular
dichos signos a los productos o servicios de su empresa.

Ahora bien, en relacion con aquellos sonidos relativos a la naturaleza o funcionalidad
del producto o servicio al que designan, dado el temor del legislador acerca de la
posibilidad de que las empresas se apropien de los sonidos existentes de forma limitada
en la naturaleza, podria resultar conveniente tratar de restringir directamente su acceso
al registro, exceptuando aquellos escenarios en los que su utilizacion prolongada en el
mercado hubiera logrado conferirle caracter distintivo de forma sobrevenida, extremo

que deberia ser fundamentado ampliamente por el reclamante en la solicitud de registro.

La regulacion de las marcas sonoras no puede ir un paso por detras del desarrollo
tecnoldgico puesto que, a pesar de que la legislacion marcaria hace referencia expresa a
la necesidad de adaptacion a la tecnologia disponible en cada momento, el punto de
inflexion en el que se encuentran actualmente los sonidos obliga a acrecentar los
esfuerzos en este sentido, tratando de evitar el origen de nuevos focos de conflicto. Por
tanto, resulta necesario preparar el registro y la legislacion de las marcas sonoras para el
futuro escenario de los sonidos, pudiendo citarse como ejemplo de algunos de los
problemas que podrian surgir la posibilidad de enmascarar ultrasonidos en un simple
jingle o en un elemento verbal utilizado en un podcast con el objetivo de incitar, de
forma totalmente inconsciente, al publico general al consumo de un determinado

producto o servicio.

El futuro de los sonidos luce muy prometedor puesto que, ante la necesidad de
anticiparse a los cambios del entorno asi como tratar de explotar las nuevas
oportunidades que éste genera con el objetivo de adquirir una ventaja competitiva que
permita consolidarse en el mercado, los signos sonoros se prestan como una de las
herramientas con mayor potencial al servicio de todo tipo de empresas, pudiendo
apuntarse que «la popularizacion de los podcast, el auge de las plataformas de streaming

sonoro, la interconexion entre dispositivos de audio, o el creciente peso de la voz como
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formato de contenido y de activacion, gracias a la expansion de asistentes [de voz] y
altavoces, han situado el sonido entre las principales tendencias de comunicacion [...],
sefialandose como futuro inmediato para la comunicacion de marca»*'°. Sin embargo, a
pesar del atractivo nicho que plantean dichas herramientas para las marcas sonoras, sus
posibilidades no acaban alli, pues basta con destacar la oportunidad que se abre para
éstas con la irrupcion del metaverso, una propuesta de entorno virtual que trata de
constituir un universo paralelo a la realidad tal y como la conocemos. Por eso mismo,
como los sonidos pueden llegar a transformarse en una de las herramientas mas
corrientes en esta nueva realidad, no es solo que las marcas sonoras puedan convertirse
en las nuevas de vias de comunicacion sino que la imaginacion se postula como su

principal limite.

De este modo, los sonidos se van convirtiendo inexorablemente en una realidad en el
dia a dia de las personas. Lograr aprovechar las oportunidades que se plantean de la
mano de las marcas sonoras dependerd de la capacidad de las empresas de disefiar
signos sonoros que cumplan con los requisitos, vistos a lo largo de este trabajo, para

alcanzar su registro como marca.
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V1. Anexos

Frequency [Hz]

1. Expediente Tarzan - Edgar Rice Burroughs, Inc. (2006).

Pressure

Time [s]

Fuente: eSearch plus - The EUIPO’s database
(https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/005090055)

2. Expediente Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corporation (1996).

Fuente: eSearch plus - The EUIPO’s database

(https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/000143891)
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3. Expediente Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corporation (2008).

Fuente: eSearch plus - The EUIPO’s database
(https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/005170113)

4. Expediente Globo Comunicagéo e Participacdes S/A (2016).
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