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| Introduccién. [

En la actualidad podemos comprobar que existe sélo un registro de marcas olfativas en el
ambito comunitario y dos al nivel de los paises de la Union Europea, y ello es debido a que
el obstaculo que se les presenta a estos registros es el de la representacion grafica
requerida para acceder al registro de marcas. En mi opinién, interpretar el requisito de
representacién gréfica en un sentido estricto seria tanto como denegar a priori el registro
como marca de los olores, circunstancia que no ocurre en los casos en los que se
pretenden registrar marcas sonoras. Por esta misma razon, hemos analizado la Sentencia
del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (en adelante TJCE) de 12 de
Diciembre de 2002 C-273/00 Caso Sieckmann, para contraponerlo con la Sentencia del
mismo érgano de 27 de Noviembre de 2003 Caso Shield Mark BV C-283/01, con el afan de
demostrar que los signos olfativos son tan susceptibles de proteccibn como otros
cualquiera.

La jurisprudencia emanada de la OAMI parece hasta el momento proclive al registro de los
signos olfativos, pues si bien es cierto que el Unico caso existente es la Resolucién R
156/1998-2 méas conocida como “The smell of fresh cut grass” para pelotas de tenis, la
doctrina emanada de dicha resolucion se ve secundada por la resolucion R 711/1999-3 de
5 de Diciembre de 2001, que pretendia el registro del “aroma de frambuesa’ para
productos en clase 4, es decir, carburantes. En éste Ultimo caso la Sala de Recursos
desestimo el registro, pero no argumentando la irregistrabilidad de los signos olfativos por
falta de representacion gréfica, sino porque dicho olor puesto en relacién con los productos
que pretendia marcar hacia que no se pudiese escindir la marca del producto llegando a
formar ambos un Unico producto, pues darle al petréleo y/o a sus derivados olor a
frambuesa, no le permite al consumidor escindir la marca de lo que seria el producto,
siendo el olor una caracteristica mas del producto y no un elemento externo que lo
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identifiqgue en el mercado.

Por otra parte, I? doctrina se muestra cogtradictoria, por un lado autores como
Fernandez-Novoa ~ y Alberto Casado Cervifio © , no admiten la posibilidad de proteccion
mediante el derecho de marcas de los signos olfativos, mientras que en sentido contrario
. . . . 3 4
(entre los que me incluyo) Sergio Rizzo, Stefano Sandri ® y Gustavo Senna ~ son
partidarios de la inclusion total de este tipo de signos en el ordenamiento juridico.

[l Analisis Jurisprudencial de Sentencia TJCE de 12 de Diciembre de
2002 C-273/00 Caso Sieckmann O

1.- Cuestiones de hecho. O

El Sr. Sieckmann solicitd en la Oficina Alemana de Patentes y Marcas una marca que
consistia segun la solicitud en “registro de marca olfativa depositada en la Deutsches
Patent- und Markenamt para la sustancia quimica pura cinamato de metilo (éster metilico
del acido cinamico), cuya férmula estructural se reproduce a continuacion. También se
pueden obtener muestras de esta marca olfativa dirigiéndose a los laboratorios locales a
través de las paginas amarillas de Deutsche Telekom AG o, por ejemplo, en la empresa E.
Merck en Darmstadt. C6H5-CH = CHCOOCH3” junto a tal solicitud de registro el Sr.
Sieckmann presenté una muestra del olor en un recipiente y esgrimié que era cominmente
descrito como “balsamico afrutado con ligeras reminiscencias de canela”. Tomando en
cuenta lo ya expuesto la Oficina Alemana deneg6é dicha marca basandose en la
imposibilidad que tiene un signo olfativo de constituir marca, debido a que no puede ser
representado graficamente y porque carece de caracter distintivo intrinseco. Ante tal
resolucion de la Oficina, el Sr. Sieckmann recurri6 ante el Bundespatentgerich el cual
estimo que en teoria los olores tienen caracter distintivo, planteando, no obstante, cuestion
prejudicial en referencia a la posibilidad de representacion grafica de un signo distintivo
constituido por un olfato. El Tribunal de Justicia entendié que la marca olfativa que se
pretendia proteger no era susceptible de ser registrada por no poder representarse
graficamente.

Ante la citada resolucion del Tribunal de Justicia sélo se puede optar por dos posturas; la
primera (y en mi opinion la mas conservadora) seria no discutir la resolucion y afirmar que
en la actualidad, y no se sabe hasta cuando, el registro de marcas queda vedado a los
signos distintivos de caracter olfativo, no teniéndose que perder de vista que tal restriccion
no solo afecta a las marcas olfativas sino también a otras como las tactiles y gustativas, la
segunda, propugnar que limitar de éste modo el acceso registral de las marcas no
susceptibles de ser visualizadas trae como consecuencia una involucion del sistema
marcario que hace que se corra el peligro de saturar el mercado de signos con poca
capacidad diferenciadora. Es evidente que ante tal panorama no existe otra opcion que
apoyar ésta segunda tesis, intentando introducir nuevos aires en un sistema que parece
empezar a estar anquilosado y es excesivamente formalista.

2.- La Incongruencia de la decision adoptada por el Tribunal de
Justicia en el Caso Sieckmann [J

Hemos de sefalar que el Tribunal de Justicia hace pivotar su decision principalmente sobre
dos puntos: el primero, analizando de forma abstracta la capacidad de ser constitutivos del
derecho de marca los signos no perceptibles mediante el sentido de la vista v,
secundariamente, aborda la cuestion de la susceptibilidad de representacion grafica de los
signos olfativos en concreto.
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2.1.- La susceptibilidad de registro de los signos no visibles. [J

Comienza el Tribunal enunciando los requisitos generales que ha de ostentar cualquier
signo para que a éste se le conceda un derecho exclusivo de marca, a saber:

Un signo ha de distinguir en el mercado productos y/o servicios de un proveedor por lo que
el signo ha de tener una capacidad distintiva tanto intrinseca como extrinseca ~ , pero ya
en este punto 6 , parece el méas Alto Tribunal en sede comunitaria no tener las cosas muy
claras; ya que dice, y cito el mencionado parrafo 35 de la Sentencia, “...la funcion esencial
de la marca es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del
producto o servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusion posible
dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia, y que, para que la marca
pueda desempefiar su funcion de elemento esencial del sistema de competencia no
falseado que el Tratado CE pretende establecer, debe constituir una garantia de que todos
los productos o servicios designados con ella han sido fabricados o prestados bajo el
control de una Unica empresa...”. En nuestra opinién no es totalmente correcto lo expuesto
por el Tribunal, ya que nada tiene que ver el sistema de competencia en el mercado con la
funcion esencial de la marca, debido a que tal funcién que constituye a su vez el requisito
esencial para que un signo pueda ser considerado marca, radica en que el signo tenga
capacidad distintiva tanto intrinseca como extrinseca y ademas que no incurra en las
prohibiciones absolutas de registro . no siendo nunca necesario que a priori se requiera
como requisito sine qua non para obtener el registro el hecho de que no exista riesgo de
confusion, pues éste se hace depender de la voluntad de titulares anteriores que entiendan
gque se falsea la competencia en el territorio en el que estdn amparados por el derecho de
marca .

Continda la Sentencia interpretando el articulo 2 de la Directiva Comunitaria de Marcas
89/104/CEE (en adelante la Directiva), con el objeto de definir los signos que al amparo de
dicho articulo son susceptibles de constituir marcas, llegando a la conclusion en su parrafo
44 que la lista contenida es ad exemplum y no numerus clausus 9 , estando contenidos,
por tanto, los signos no perceptibles visualmente, argumentandose a este respecto que asi
ha de entenderse porque a pesar de no mencionarse en el articulo tampoco se excluye. De
éste modo parece que el tribunal entiende que si la ley no sienta especificamente algo se
ha de interpretar en un sentido amplio, teniéndose que esgrimir, en consecuencia, que
dentro del articulo 2 de la Directiva estaran incluidos todos aquellos signos con capacidad
diferenciadora tanto intrinseca como extrinseca.

2.2.- La necesidad de representacion grafica de los signos que se pretenden
registrar como marcas. [J

Expuesto lo anterior, se dice en la sentencia (parrafo 45) “procede interpretar el articulo 2
de la Directiva en el sentido de que puede constituir una marca un signo que en si mismo
no pueda ser percibido visualmente, a condicibn de que pueda ser objeto de
representacion grafica”. A priori y siguiendo la l6égica que la sentencia venia estableciendo
en su parrafo 44 cabria pensar que el requisito de representacion gréfica ha de ser
interpretado en un sentido amplio (aunque a expensas del resultado es obvio que no es
éste el sentido dado por el Tribunal al requisito), afiadiendo que la reproduccion de la
marca ha de ser clara, precisa completa, facilmente accesible, inteligible, duradera y
objetiva, estimando que las representaciones graficas del olor que se presentaron no son
suficientes por los siguientes motivos:

La formula quimica que presento el Sr. Sieckmann entendié que era ininteligible y
que no era ni clara ni precisa por referirse a una sustancia y no al olor.
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La descripcion de un olor no resulta suficientemente clara, precisay objetiva.
El depdsito de una muestra del olor no es suficientemente estable ni duradero.

Entendiendo, por dltimo, que si ninguna de las “representaciones” anteriores es valida
para estimar que existe representacion grafica del signo olfativo, tampoco lo seran la
suma de los mismos, es decir, aplica el criterio matematico de cero por tres sigue
siendo cero.

Atendiendo a lo expuesto entendemos, como a continuacién expondremos, confusa y
contradictoria la doctrina que en este sentido aplica el Tribunal debido a que en el parrafo
45 parecia abrir el concepto de signo susceptible de ser marca a aquellos que no pueden
ser percibidos por la vista y ahora obliga a representarlos graficamente (entendiendo por
“reproducir graficamente” un concepto demasiado estricto como el lector habra podido
percibir) para que los signos olfativos puedan ser amparados mediante el derecho de
marca, surgiéndonos la duda de cual es en realidad el concepto que el Tribunal tiene de
representacion grafica, y menos aln si tenemos en cuenta que el TICE reconoce los
signos olfativos como posibles signos marcarios, y por tanto, susceptibles de tener una
representacion grafica.

2.2.1.- (A quéresponde larepresentacion grafica? [

Teniendo en cuenta el articulo 2 de la Directiva, éste exige que seran susceptibles de ser
marca los signos que puedan ser objeto de representacion grafica = , entendemos que es
necesario cuestionarse, cual es en realidad la idiosincrasia de que el citado articulo exija la
representacion grafica.

Por un lado, podemos observar que uno de los mayores acuerdos internacionales (ADPIC)
no exige la representacién grafica en ningin momento, estableciendo un criterio amplio,
dejando libre a cada Miembro de optar por la posibilidad de exigir que los signos sean
perceptibles visualmente 11 Es decir, de excluir de la proteccion legal a las marcas
sonoras, olfativas, gustativas y tactiles, y entendemos que si ningin pais de la Union
Europea lo ha hecho 2 ha sido porque entendian incluidas las marcas no visuales,
respondiendo, en consecuencia, el requisito de representacion grafica a criterios de
naturaleza administrativa de las propias oficinas de marcas mas que a cuestiones juridicas
13.

Y asi lo entiende la Sentencia al decir que las autoridades competentes habran de conocer
con claridad y precisién la naturaleza de los signos para poder cumplir sus obligaciones
de examen formal, examen de fondo al examinar las prohibiciones absolutas, para cumplir
con la publicacion de las solicitudes de una manera adecuada y precisa, y, en su caso, en
el momento de realizar el examen de las prohibiciones relativas. Y todo ello, como reza el
parrafo 47 de la sentencia, “viene exigido por el buen funcionamiento del sistema del
registro de las marcas”.

Ademads, la sentencia alude a la necesidad de que la inscripcion de la marca resulte
accesible al publico, y en particular los operadores econémicos, estando éstos Ultimos en
condiciones de verificar con claridad y precisién las inscripciones practicadas en el
registro y las solicitudes de registro presentadas por sus competidores actuales o
potenciales. Sobre éste punto cabe preguntarnos si las inscripciones que se realicen en un
registro de propiedad industrial van dirigidas al publico en general o en concreto a los
empresarios que ofrecen en el mercado sus productos y/o servicios intentando
identificarlos mediante signos distintivos. En nuestra opinién, la representacion grafica del
signo que se pretende registrar (0 estd registrado) va dirigida a los empresarios que
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pretenden no infringir las marcas ya registradas o quieren obtener unas nuevas, mientras
gue el consumidor a lo Unico que se dedica es a percibir las marcas que se le presentan
identificando mediante las mismas los productos que se le ofrecen.

Dicho esto, parece sorprendente (como mas adelante comentaremos), el criterio de
accesibilidad y claridad que se propugna en la citada Sentencia, pues si un afio mas tarde
el Tribunal estima que un pentagrama es claro y accesible ¢,por qué no ha de serlo una
formula quimica?.

Concluyendo, es evidente que en los albores del sistema de marcas en la Unién Europea
no existia ningun problema debido a que las marcas eran aquellas que se denominan
como convencionales, pero en la actualidad y menos con la interpretacién de cuello de
embudo que el Tribunal de Justicia realiza de la representacion grafica en relacién con las
marcas no convencionales, resultaria mas eficaz que dicho requisito fuese suprimido %
fuese intl%rpretado en un sentido mas amplio o se realizase un depdsito de muestras de las
marcas " .

2.2.2.- ¢;Existe una alternativa actual a la interpretacion del Tribunal de Justicia sobre la representacion
grafica? ¢Eran las representaciones graficas que present6 el Sr. Sieckmann suficientes? U

En nuestra opinién la alternativa no solo existe, sino que es la mas coherente con la
regulacion en el sistema de marcas y con la practica habitual en sede de registro.

Conforme al diccionario de la Real Academia Espafiola se entiende representacién como
“Figura, imagen o idea que sustituye a la realidad.”. Por su parte, gréafica lo define como
“Perteneciente o relativo a la escritura y a la imprenta.” Por lo tanto toda “figura, imagen o
idea puesta por escrito que sustituya a la realidad” ha de ser entendida como
representacion grafica suficiente para obtener el registro de una marca no visible,
llegandose de ésta manera a un concepto mas amplio que el fijado por el Tribunal de
Justicia. No obstante, para algunos autores resulta insatisfactorio, pues no guarda relacion
la naturaleza del signo con el signo solicitado 16

Dicho esto procederemos a hacer una andlisis de los elementos que el Tribunal determina
no son susceptibles de representacién grafica en relacién con las marcas olfativas:

a. S
La descripcion de un olor.

Estima el Tribunal que la descripcion de un olor no es suficientemente clara, precisa y
objetiva. Sobre este aspecto se pronuncia el Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer,
estimando que la descripcion de un signo mediante el lenguaje escrito seria una
representacién gréafica, pero no cumpliria los requisitos de claridad y de precision.
Asimismo esgrime que la descripcién de un olor esta cargada de mayor subjetividad
siendo por tanto enemiga de la precision y la claridad.

Si realizamos una visién panoramica en el ambito de las marcas olfativas hemos de
matizar tanto la opinidn del abogado general como la del Tribunal, pues en un primer
lugar decisiones anteriores a la emanada de la presente disputa sientan un parecer
diferente sobre el asunto. En concreto la Oficina de Patentes y Marcas del Reino
Unido registr6 como marcas el olor a cerveza para dardos (marca no. 2000234) asi
como el olor de Rosas aplicado a neumaticos (marca no.2001416) y en ambos
supuestos la representacion grafica se realiz6 de manera escrita describiendo el olor
con palabras Por otro lado la OAMI ha estimado en mas de una ocasion que la
descripcion mediante palabras de un olor le dota de representacién glr'fica suficiente,
asi es necesario resefiar el Caso “Olor a Hierba Recién Cortada” *’ o el Caso “El
Aroma de la Frambuesa" '® . En ambas decisiones se resolvio gue la representacion
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grafica que aportaban los solicitantes era suficiente para cumplir con el requisito de
representacion grafica.

Pero en nuestro caso concreto, el olor que se pretendia proteger por el derecho de
marca era algo distinto a los anteriormente citados, pues no era un olor tan facilmente
definible como para que de la simple lectura de la descripcién se pudiese imaginar
automaticamente, a saber, “ un aroma balsamico-afrutado con ligeras reminiscencias
de canela”. Sobre éste hecho apunté el Sr. Sieckmann que dicha descripcion
corresponde “a la clasificacion de la industria del perfume en la Unién Europea”, y
parece cierta la afirmacién del Sr. Sieckmann, pues en ningdn momento es rebatida
dicha afirmacién por el Tribunal o por el Abogado General.

Dicho lo anterior, parece que los argumentos contrarios a que la descripcién por
medio de palabras sea suficiente para cumplimentar el requisito de representacion
grafica no tienen suficiente fuerza para que sean aceptados. Como bien es sabido,
existen especialistas en identificar y medir olores 19 gue daran (al igual que ocurre
con los endlogos y el vino) descripciones claras, precisas y objetivas, quedando claro
que los argumentos del Tribunal para denegar el registro de una marca por carecer
de representacién gréafica son insuficientes.

Cuestién aparte merece, a la vista de los anteriores argumentos, la consideracion de
si esa representacion gréfica es facilmente accesible tanto para las autoridades
competentes como para el publico, en particular a los operadores econémicos.
Permitaseme en éste apartado anunciar, mi opinién al respecto; pues sera cuestion
desarrollada al momento de tratar la férmula quimica como forma susceptible de
representacién grafica infra apartado c). Por tanto, anunciamos que en nuestra
opinién no existe problema al respecto, pues: si en la Sentencia Shield Mark BV del
TJCE se admite como facilmente accesible un pentagrama, que ademas cumple con
el requisito de representacion grafica, cuanto mas accesible sera adn la descripcion
de un olor en un idioma inteligible por todos o mediante la representacién de una
formula quimica.

El depdsito de una muestra.

Como ya se ha expuesto en un apartado anterior, Vid. apartado 2.1 in fine, en la
actualidad no se contempla tal posibilidad, no faltando partidarios, entre los cuales me
encuentro, de ésta idea aperturista y que parece se adecua mejor al sistema de
registro que debe predominar dentro del ambito de las marcas no convencionales 20
Ademas, no resulta tan descabellada la idea pues en el sistema de patentes se
permite el depdsito de materia biolégica segun el Tratado de Budapest de 28 de Abril
de 1977.

A pesar de lo expuesto anteriormente, no es 6bice la afirmacién del Tribunal por la
que se dice que el “depésito de una muestra de olor...no constituye una
representacion grafica a efectos del articulo 2 de la Directiva. Por otro lado, una
muestra de un olor no es suficientemente estable ni duradera”. Pues si bien es cierto
que segun el articulado de las diferentes legislaciones marcarias el supuesto no
tendria encuadramiento legal, no lo es la falta de caracter estable y duradero de una
muestra, debido a que si por ese rasero medimos la representacién de un signo, no
hay nada que sea imperecedero siendo todo susceptible de perder los caracteres que
en su dia tuvieron al momento de depésito, ademas si lo que se esta entendiendo es
gue un deposito de una sustancia es perecedero nada obstaculiza a que dicho
depdsito sea sustituido cada cierto tiempo.

Por dltimo, puntualizar que el Abogado General del caso esgrimid que una muestra
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no podia constituir una representacion gréafica del olor por ser ésta una sustancia y no
un olor, a lo que nos vemos en el deber de puntualizar que los olores no existen por
si mismos sino que se desprenden de otras sustancias. Por tanto, todo olor tiene
COmo causa una sustancia que dara buena muestra del aroma.

La férmula quimica.

Afirma el Tribunal, en relacién con la representacion gréfica de un olor mediante una
formula quimica, “que pocas personas serian capaces de reconocer en una férmula
de éste tipo, el olor en cuestion”, ante tal afirmacién cabe reflexionar sobre dos
puntos importantes, a saber, a quién va dirigida la representacion grafica que se
requiere para el registro del signo y la segunda e intimamente relacionada con la
anterior, por qué una formula quimica no puede identificar un olor y un pentagrama si
un sonido.

Destinatarios de la representacion grafica de la marca.

En principio, la representacion gréfica de la marca va destinada a aquellos que
quieran conocer el registro, pero la realidad parece demostrar que un registro no
se dirige a un publico en general, pues el publico general no se dedica tanto a
conocer los signos como a percibirlos. Por %jemplo, aquellos que perciban las
nueve primeras notas de “Fur Elise ” 1 de Beethoven que distingue
publicaciones en clase 16 no se van a detener a pensar en el pentagrama que
constituye la representacion gréafica del signo, sino que se limitaran a asociar el
fragmento de la melodia con un determinado producto o servicio. Por
consiguiente la representacion gréafica de los signos distintivos parece ir dirigida
a los empresarios que pretenden registrar determinados signos o a aquellos que
pretenden comercializar en el mercado con un determinado signo sin incurrir en
una infraccion de marca.

Por lo tanto, y atendiendo a nuestro caso concreto, aquellos interesados en
conocer cuadl va a ser la representacion grafica de un olor seran los
competidores que pretenden distinguir sus productos con olores y que por tanto
necesitaran de los conocimientos de un experto quimico que vaya a desarrollar
la sustancia de la que emanara el olor.

En ultima instancia, los interesados seran también las autoridades competentes
gue examinaran la susceptibilidad de los signos para que sean considerados
protegibles por el derecho de marcas. A este respecto, no nos cabe la menor
duda a priori de que los examinadores de las distintas Oficinas no tendran
conocimientos de quimica suficientes para saber cual serd el olor que
desprenda una determinada composicidon quimica 22 pero tampoco creemos
gue sea un gran obstaculo para los respectivos examinadores, pues atendiendo
a la resolucion de Shield Mark BV, los examinadores podran evaluar lo que un
pentagrama contiene, es decir, el significado de una clave de Fa, la
funcionalidad de un bemol, el tempo de la melodia, como se repentiza una
partitura cambiando la tonalidad... en definitiva, un examinador necesita cinco
afios de solfeo como minimo para poder interpretar si el signo tiene capacidad
diferenciadora o no y en un supuesto hipotético, si existe riesgo de confusion
con otro signo anterior. Evidentemente esto es imposible y como expondremos
a continuacion, es otra de las razones que refuerza la teoria de que el signo
olfativo que pretendia registrar el Sr. Sieckmann debia haberse protegido por el
derecho de marcas, siempre que se tengan en cuenta Unicamente los criterios
del tribunal, pues como posteriormente trataremos (infra Ill Conclusiones),
cuestion diferente es que el Tribunal de Justicia hubiese denegado el registro
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del signo atendiendo a los servicios que se pretendian distinguir, a saber,
aquellos que estan contenidos en clases 35, 41 y 42 del Arreglo de Niza, de 15
de Junio de 1957.

¢Por qué una férmula quimica no puede constituir la representacion grafica de
un signo olfativo y un pentagrama si la de un signo sonoro?

En este aspecto, el Tribunal afirma que una férmula quimica “no representa el
olor de una sustancia quimica, sino la sustancia en cuanto tal...no siendo
inteligible y resultando insuficientemente clara y precisa”. Llegado este punto es
necesario resefar que, si bien es cierto que una férmula quimica representa una
sustancia, es necesario poner de manifiesto que los olores existen porque estos
emanan de las sustancias, no existiendo un olor como tal sino como
consecuencia de una sustancia preexistente.

Ademas, hemos de poner de manifiesto que las formulas quimicas al igual que
las partituras son lenguajes, unos manejados por quimicos y otros por muisicos
pero, en esencia, Nno son otra cosa que formas de expresion de la realidad, unas
se referirdn a sonidos y las otras a sustancia que son causa de distintos olores.
Teniéndose que tener en cuenta ademas que una partitura como tal no
representa un sonido, sino que el sonido es consecuencia de la interpretacion
que se realiza en un instrumento de dicho lenguaje solfeico, por lo tanto el
sonido como tal (si atendemos al criterio de que una sustancia no es olor) no se
vera representado por una partitura, sino que sera la expresion que de la misma
se realice.

Por tanto, si el Tribunal de Justicia entendié en el caso Shield Mark 2 que una
partitura o fragmento de partitura musical constituye la representacion fiel de la
sucesién de sonidos que forman la melodia cuyo registro se solicita, ¢qué
imposibilidad existe en determinar lo mismo del olor que emana de una
sustancia representable mediante una formula quimica?. Ambas son igualmente
dificiles de interpretar, se expresan con igual claridad y son exactamente
parejas en su precision.

La suma de los anteriores criterios.

Por dltimo, termina el Tribunal diciendo que en el caso de un signo olfativo, la
férmula quimica, una descripcion por medio de palabras y el depdsito de una
muestra de olor no cumplen en conjuncidn los requisitos de la representacion
gréfica. A lo que después de lo ya expuesto cabe poco que aducir, pues como
en el presente trabajo se expone tanto una férmula quimica como una
descripcion mediante palabras tienen suficiente capacidad para constituir
representacion grafica y por tanto tener la posibilidad de ser protegida por el
derecho de marca.

Il Conclusién. O

Parece evidente, tras lo expuesto, que va contra natura restringir el acceso al registro de
marcas a signos olfativos. Pues si se han de interpretar en un sentido amplio los articulos
que definen el concepto de marca, no se puede entender que el requisito de
representacion grafica necesario para que el signo acceda al registro tenga que ser
interpretado de forma restrictiva, dandose la paradoja en ese caso de que a pesar de que
se reconozca capacidad a un signo para ser protegido los requisitos legales lo impiden.
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Ademads, teniendo en cuenta la jurisprudencia que contempla la posibilidad de protecciéon
de los signos distintivos no visibles, queda demostrada la incongruencia de la sentencia
agui comentada, pues basandose en los mismos criterios y teniendo en cuenta supuestos
paralelos (Caso Sieckmann y Caso Shield Mark BV) deniega a unos lo que a otros
concede, teniendo como consecuencia un efecto tapdn para los potenciales solicitantes de
marcas olfativas. Por lo tanto, entendemos, que en virtud de lo ya expuesto, como minimo
la formula quimica cumpliria el requisito de representacion grafica requerido por el TICE
para proteger un signo mediante el derecho de marcas 24 y por lo tanto, atendiendo a las
argumentaciones del Tribunal el signo deberia haber sido registrado. Cuestion diferente
hubiese sido que el Tribunal hubiese denegado la proteccién del signo atendiendo a los
servicios que se intentaban proteger, pues si parece cierto que a priori parece imposible
utilizar un olor para distinguir servicios, aunque en nuestra opinién, el examen que ha de
realizar la Oficina en cuestion ha de ser un examen abstracto, no atendiendo a la concreta
utilizacion que se realice en el mercado (cuestion que tendria que ser ventilada ante
Tribunales) sino a la capacidad que el propio signo tiene para distinguir en el mercado 25 ,
siendo por tanto responsabilidad del titular de la marca la correcta y adecuada utilizacion
del signo que tiene concedido, ya que puede incurrir en las respectivas causas de
caducidad o nulidad previstas en la Directiva

Para terminar, es necesario manifestar que un derecho como el de las marcas tiene la
necesidad de una constante evolucion e innovacién, ya que no es l4gico que a través de
sentencias como la que tiene causa del presente trabajo se intenten poner puertas al
campo. Por ésta misma razon, seria necesario y deseable que en un corto plazo de tiempo
se tomasen resoluciones que deroguen la doctrina sentada por el Asunto Sieckmann,
dando la posibilidad al sistema marcario de evolucionar en beneficio tanto de los
operadores econémicos como de los consumidores.
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