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RESUMEN

El presente comentario analiza la evolucion del requisito de representacion del signo en el
Derecho europeo de marcas a partir de la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Siec-
kmann (C-273/00) y su proyeccioén sobre la sentencia del Tribunal General en el asunto Ardagh
Metal Beverage (T-668/19). La reforma operada por el Reglamento (UE) 2015/2424, posterior-
mente codificado en el Reglamento (UE) 2017/1001, sustituyé la exigencia de representacion
gréafica por un criterio de neutralidad tecnoldégica que admite el archivo de audio como forma
vélida de representacion de las marcas sonoras. Sin embargo, la sentencia Ardagh revela que
el verdadero eje del sistema se ha desplazado desde la representacion formal del signo hacia
su perceptibilidad por el consumidor como indicador de origen. A partir de este andlisis, se
examinan las implicaciones de este desplazamiento para las marcas sonoras y, por extension,
para el conjunto de las marcas no tradicionales.

Palabras clave: marca sonora; representacion del signo; perceptibilidad; caracter distin-
tivo; marcas no tradicionales; neutralidad tecnolégica.

ABSTRACT

This commentary analyses the evolution of the sign representation requirement in Euro-
pean trademark law from the Court of Justice judgment in Sieckmann (C-273/00) and its pro-
jection onto the General Court judgment in Ardagh Metal Beverage (T-668/19). The reform
introduced by Regulation (EU) 2015/2424, subsequently codified in Regulation (EU) 2017/1001,
replaced the graphic representation requirement with a technological neutrality criterion that
admits audio files as a valid form of representation for sound marks. However, the Ardagh jud-
gment reveals that the true axis of the system has shifted from the formal representation of the
sign to its perceptibility by the consumer as an indicator of origin. Building on this analysis, the
implications of this shift for sound marks and, by extension, for non-traditional trademarks as a
whole are examined.

Keywords: sound mark; sign representation; perceptibility; distinctive character; non-tra-
ditional trademarks; technological neutrality.
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I.  INTRODUCCION

El derecho de marcas descansa sobre una premisa aparentemente sencilla:
que el signo que sirve para distinguir productos o servicios en el mercado pueda
ser identificado con claridad y precision por quienes acceden al registro. Esta
exigencia, que en el caso de las marcas tradicionales denominativas, figurativas
y mixtas no plantea mayores dificultades, se convierte en un problema genuino
cuando el signo que se pretende registrar no es visible, como ocurre con un soni-
do, un olor, una textura o una secuencia dindmica. ; Cémo se representa aquello
que no se ve? ;Y como se verifica que el consumidor es capaz de percibirlo
como indicador de origen empresarial?

Estas preguntas no son nuevas, pero han adquirido una dimensién distinta
tras la reforma del Reglamento sobre la Marca de la Unién Europea operada en
2015 por el Reglamento (UE) 2015/2424 y consolidada en el vigente Regla-
mento (UE) 2017/1001, que suprimi6 el requisito de representacion grafica y
lo sustituy6 por la exigencia de representacion mediante cualquier medio téc-
nico adecuado'. El cambio normativo, inspirado en un principio de neutralidad
tecnoldgica, abrid la puerta a nuevas formas de representaciéon como archivos
de audio, secuencias de video o ficheros digitales, pero no resolvio los proble-
mas de fondo que la jurisprudencia venia arrastrando desde el célebre asunto
Sieckmann?.

El acceso de los signos no tradicionales al sistema registral no es, en reali-
dad, un fendmeno juridico reciente. Desde finales del siglo pasado, los operado-
res econdmicos han intentado proteger como marcas elementos sensoriales que

' La reforma de fondo se oper6 por el Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 16 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.® 207/2009 sobre la marca comunitaria
(DO L 341, de 24.12.2015, p. 21), que suprimi6 la exigencia de representacién grafica. El texto resultante fue
posteriormente codificado en el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de
junio, sobre la marca de la Unién Europea (DO L 154, de 16.6.2017, p. 1), art. 4. El considerando 10 del Regla-
mento explica que la supresion del requisito de representacion gréfica obedece a la conveniencia de admitir la
representacion mediante medios tecnolégicos que ofrezcan garantias equivalentes.

2 Sobre el requisito de representacion gréfica como elemento del concepto de marca, vid. FERNANDEZ-
NOvoA, OTERO LASTRES y BOTANA AGRA (2017), pag. 488.
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escapaban a los limites de la representacidn visual: olores asociados a productos
de consumo, sonidos vinculados a envases o servicios, colores sin forma ni con-
torno definido. La presién de la practica comercial sobre el sistema fue cons-
tante y generd una jurisprudencia europea que, durante dos décadas, tuvo que
delimitar los contornos de lo registrable sin abandonar las exigencias de segu-
ridad juridica del registro. El resultado fue un sistema que admitia en principio
la registrabilidad de los signos no visuales, pero la condicionaba a requisitos de
representacion tan exigentes que la convertian en practicamente imposible para
determinadas categorias de signos.

Es en este contexto donde cobra sentido la reforma de 2015 y donde la sen-
tencia Ardagh adquiere su verdadera relevancia.

La sentencia del Tribunal de Justicia en ese asunto, dictada en 2002, fij6 los
siete criterios que debe reunir toda representacion de un signo no tradicional
para ser admisible: claridad, precision, autosuficiencia, facilidad de acceso, inte-
ligibilidad, durabilidad y objetividad?®. Formulados en el contexto de una marca
olfativa, estos criterios adquirieron vocacion general y han presidido durante dos
décadas el examen registral de las marcas no tradicionales en el espacio europeo.

El objeto del presente comentario es analizar si y en qué medida la sentencia
del Tribunal General de 7 de julio de 2021 en el asunto Ardagh Metal Beverage
representa un afinamiento en esa linea jurisprudencial*. La sentencia es la primera
en pronunciarse sobre el registro de una marca sonora presentada en formato de
archivo de audio bajo el nuevo régimen y, ademads, la primera que aborda un su-
puesto de sonido intrinseco al uso del producto. No versa directamente sobre los
criterios de representacion, sino sobre el caracter distintivo del signo. La idea de
que el andlisis del registro de las marcas no tradicionales no se agota en su correc-
ta representacion formal, sino que se proyecta sobre la perceptibilidad del signo
por el consumidor, no es, en rigor, novedosa: ya estaba presente en pronuncia-
mientos anteriores como Globo Comunicagao e Participacdes/EUIPO (T-408/15,
sentencia de 13 de septiembre de 2016)° y, antes incluso, habia sido elaborada
con detenimiento por el Tribunal de Justicia con ocasion del registro de las marcas
tridimensionales®. Lo que Ardagh aporta es una formulacién mas explicita y ope-
rativa de esa distincidn y su aplicacidn a un supuesto inédito, lo que permite leer la
sentencia como afinamiento, mas que como ruptura, de una linea jurisprudencial
ya en marcha. La representacion formal del signo y su perceptibilidad sensorial
emergen asi como dos exigencias complementarias pero autbnomas, cuya articu-
lacion constituye el nicleo del problema que estas paginas pretenden examinar’.

3 STJCE de 12 de diciembre de 2002, Ralf Sieckmann c. Deutsches Patent- und Markenamt, asunto
C-273/00, ECLI:EU:C:2002:748, apdos. 46-55.

* STGUE de 7 de julio de 2021, Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG c. EUIPO, asunto
T-668/19, ECLI:EU:T:2021:420.

> STGUE de 13 de septiembre de 2016, Globo Comunicagio e Participagdes S/A c¢. EUIPO, asunto
T-408/15, ECLI:EU:T:2016:468.

® STIJCE de 29 de abril de 2004, Henkel KGaA c. OAMI, asuntos acumulados C-456/01 P y C-457/01
P, ECLI:EU:C:2004:258; y STJCE de 7 de octubre de 2004, Mag Instrument Inc. c. OAMI, asunto C-136/02 P,
ECLIL:EU:C:2004:592. En estas sentencias el Tribunal de Justicia desarroll6 el estindar segtin el cual solo las
marcas tridimensionales que se aparten significativamente de la norma o de los usos del sector tienen caracter
distintivo a efectos del art. 7, apdo. 1, letra b), del Reglamento sobre la marca comunitaria. Sobre las marcas
tridimensionales en la doctrina espaiiola, vid. LOUREDO CASADO (2021).

7 Sobre la representacion de las nuevas clases de marca en el Derecho europeo, vid. MOLINS SANCHO
(2019), pags. 1-16.
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II. EL REQUISITO DE REPBESENTACI()N DEL SIGNO:
DE LA REPRESENTACION GRAFICA
A LA REPRESENTACION TECNICA

1. Los criterios Sieckmann y su funcion en el sistema marcario

El punto de partida de cualquier reflexién sobre la representacion de las
marcas no tradicionales en el Derecho europeo es la sentencia del Tribunal de
Justicia de 12 de diciembre de 2002 en el asunto Sieckmann®. El litigio que la
origind tenia, en apariencia, un alcance limitado: el sefior Ralf Sieckmann habia
solicitado el registro como marca olfativa de un éster derivado del 4cido cina-
mico ante la Oficina alemana de Patentes y Marcas, aportando una férmula qui-
mica, una descripcién escrita y una muestra del olor en un recipiente. La oficina
alemana denegé la solicitud y planted cuestion prejudicial sobre si los signos
no perceptibles visualmente podian, en general, constituir marcas registrables.

La respuesta del Tribunal fue afirmativa en cuanto al principio, pero ex-
tremadamente exigente en cuanto a los requisitos. Partiendo de que la lista de
signos susceptibles de constituir marca que figura en el art. 2 de la Primera Di-
rectiva’ no tenfa cardcter exhaustivo y no excluia los signos no visuales, el Tri-
bunal establecié que cualquier representacién de un signo, incluida la de aque-
llos que no pueden percibirse visualmente, debe reunir acumulativamente siete
condiciones, a saber, que sea completa, clara, precisa, ficilmente accesible, in-
teligible, duradera y objetiva'®. Estos criterios, que en la doctrina espafiola han
dado lugar a un amplio tratamiento'!, tienen una funcion sistémica que conviene
recordar: garantizar la seguridad juridica del registro, tanto frente a la autoridad
examinadora como frente a los terceros que consultan el registro para conocer
el alcance de los derechos de exclusiva constituidos.

Como hemos de sefialar, el propio Tribunal dej6 claro en Sieckmann que
ni la férmula quimica, ni la descripcion verbal del olor, ni la muestra olfativa
satisfacian esos criterios, precisamente porque ninguno de ellos permite a cual-
quier persona identificar el signo con la claridad y objetividad que el sistema
requiere >, La consecuencia practica fue que las marcas olfativas quedaron de
facto excluidas del registro en el espacio europeo, no por una prohibicion expre-
sa, sino por la imposibilidad técnica de cumplir los criterios de representacion.

Precisamente en relacién con estas dltimas, hemos de referirnos a la sen-
tencia del Tribunal de Justicia de 27 de noviembre de 2003 en el asunto Shield
Mark, que complet6 el cuadro iniciado en Sieckmann . El litigio versaba sobre
el intento de registrar como marcas sonoras, entre otros signos, las nueve prime-
ras notas de Para Elisa de Beethoven y el canto de un gallo. El Tribunal confirmé

STICE Sieckmann, C-273/00, ECLLI:EU:C:2002:748.

°  Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximacion de las legis-
laciones de los Estados miembros en materia de marcas. Esta Directiva, vigente en el momento en que se dictd
la sentencia Sieckmann, fue posteriormente derogada y sustituida por la Directiva 2008/95/CE y, mds tarde, por
la Directiva (UE) 2015/2436, en vigor.

1" STIJCE Sieckmann, apdo. 55.

""" Vid. FERNANDEZ-NGVOA, OTERO LASTRES y BOTANA AGRA (2017), pag. 489; y MARONO GARGALLO
(2023), pag. 493.

12 STICE Sieckmann, apdos. 69-73.

13 STICE de 27 de noviembre de 2003, Shield Mark BV c. Joost Kist h.o.d.n. Memex, asunto C-283/01,
ECLL:EU:C:2003:641.
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que los sonidos pueden constituir marcas, pero precisé que la representacion
grifica mediante descripcidn escrita no cumple los criterios de Sieckmann por
falta de precision y claridad. En cambio, declaré que un pentagrama dividido en
compases con clave, notas musicales, silencios y alteraciones si puede satisfacer
esas exigencias, siempre que permita una representacion fiel, precisa y completa
de la melodia que se pretende registrar'*. La notacion musical se convirtié asi, a
nuestro juicio, en el inico medio de representacion plenamente admitido para las
marcas sonoras bajo el régimen anterior, lo que dejaba sin solucién los sonidos
no musicales que por su propia naturaleza no son reducibles a un pentagrama.

2. Lareforma del RMUE (2015) y la neutralidad tecnolégica

El régimen de representacion grafica obligatoria que Sieckmann y Shield
Mark habian consolidado fue abandonado con la reforma del marco normativo
europeo de marcas operada en 2015. La Directiva (UE) 2015/2436 y el Regla-
mento (UE) 2015/2424, que modific6 el Reglamento (CE) n.° 207/2009 sobre la
marca comunitaria, suprimieron la exigencia de representacion grafica y la sus-
tituyeron por un criterio funcional, segun el cual la representacion debe permitir
a las autoridades competentes y al publico determinar con claridad y precision
el objeto de la proteccion °. El texto resultante de esa reforma fue posteriormen-
te codificado en el vigente Reglamento (UE) 2017/1001.

El considerando 10 del RMUE 2017/1001 explicita la filosofia subyacente a
este cambio, al sefialar que se trata de admitir cualquier forma de representacion
que, con la tecnologia generalmente disponible, ofrezca al registro las garantias
de claridad, precision, suficiencia, accesibilidad, inteligibilidad, durabilidad y
objetividad que la jurisprudencia habia exigido'®. Para las marcas sonoras, el
Reglamento de Ejecucion (UE) 2018/626 concret6 que la representacion puede
consistir en un archivo de audio que reproduzca el sonido o en una representa-
cién exacta del mismo en notacién musical '’.

Hemos de subrayar que este cambio normativo no supuso una ruptura con la
exigencia de fondo que Sieckmann habia establecido, ya que los siete criterios
cualitativos siguen plenamente vigentes. Lo que cambia es inicamente el sopor-
te admisible para satisfacerlos. Consideramos, en este sentido, que la reforma
consolida la herencia de Sieckmann al tiempo que la adapta a las posibilidades
que ofrece la tecnologia digital 8.

Lo que la reforma no resolvio, y aqui hemos de detenernos porque resulta
esencial para comprender el alcance de Ardagh, es la cuestion de si la repre-
sentacion técnicamente correcta del signo en el registro es condicion suficiente
para su registrabilidad, o si es preciso ademas que el signo sea perceptible por

4 STICE Shield Mark, apdos. 62-64.

15 Art. 4 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio, sobre
la marca de la Unién Europea (version codificada del Reglamento [UE] 2015/2424); y art. 3 de la Directiva
(UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre, relativa a la aproximacién de las
legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

1" Considerando 10 del RMUE 2017/1001.

17 Art. 3, apdo. 3, letra g), del Reglamento de Ejecucion (UE) 2018/626 de la Comision, de 5 de marzo,
por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) 2017/1001
sobre la marca de la Unién Europea.

'8 Vid. MARONO GARGALLO (2023), pag. 493; y MOLINS SANCHO (2019), pégs. 1-16.
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el consumidor como indicador de origen. Esta segunda exigencia, que operaba
de forma implicita en la jurisprudencia anterior, adquirird en Ardagh una dimen-
sién auténoma y explicita que merece andlisis detenido.

II. LA SENTENCIA ARDAGH METAL BEVERAGE (T-668/19):
REPRESENTACION DIGITAL Y PERCEPTIBILIDAD
DEL SIGNO SONORO

1. Antecedentes y objeto del litigio

El 6 de junio de 2018, la sociedad alemana Ardagh Metal Beverage Holdings
GmbH & Co. KG present6 ante la EUIPO una solicitud de registro como marca
de la Unidn de un signo sonoro consistente en el sonido producido al abrir una lata
de bebida, seguido de un silencio de alrededor de un segundo y de un burbujeo
de unos nueve segundos. La singularidad formal de Ia solicitud residia en que el
signo se presentd mediante un archivo de audio, en ejercicio de las posibilidades
abiertas por la reforma de 2015 (Reglamento [UE] 2015/2424) y consolidadas en
el vigente Reglamento (UE) 2017/1001 al suprimir la exigencia de representacion
gréfica. Los productos para los que se solicitd el registro pertenecian a las clases
6, 29, 30, 32 y 33 del Arreglo de Niza, abarcando desde envases metélicos hasta
una extensa variedad de bebidas alcohdlicas y no alcohdlicas ™.

La EUIPO denego la solicitud por falta de caricter distintivo al amparo del
art. 7, apdo. 1, letra b), del RMUE 2017/1001. La Segunda Sala de Recurso
confirmo esta denegacién mediante resolucion de 24 de julio de 2019, razonan-
do que el publico pertinente no estaba acostumbrado a considerar ese tipo de
sonido como indicador de origen comercial y que el signo solicitado consistia
en un sonido inherente al uso de los propios productos, por lo que seria perci-
bido como un elemento funcional y no como una indicacién de procedencia
empresarial . Ardagh recurri6 ante el Tribunal General, que dict6 sentencia el
7 de julio de 2021 desestimando el recurso, aunque con una argumentacién que,
como veremos, va notablemente mas alld de la mera confirmacién de lo resuelto
por la Sala de Recurso.

2. La representacion del signo sonoro en formato de audio

Antes de entrar en el analisis del caracter distintivo, creemos necesario de-
tenernos en un aspecto que la sentencia aborda con llamativa brevedad pero
que tiene una significacion sistémica importante, a saber, la admisibilidad de la
representacion mediante archivo de audio. El Tribunal General no cuestiona en
ningin momento que el archivo de audio aportado por Ardagh constituya una
representacion vélida del signo en el sentido del RMUE 2017/1001. La cuestién
de la representacién queda, por tanto, resuelta implicitamente y sin discusion.
Bajo el nuevo régimen, un archivo de audio que permita identificar con claridad
y precision el sonido que se pretende registrar satisface las exigencias formales
del sistema?'.

19 STGUE Ardagh, apdos. 1-3.

2 STGUE Ardagh, apdo. 6.

2l Esta admisibilidad implicita resulta coherente con el art. 3, apdo. 3, letra g), del Reglamento de Ejecucion
(UE) 2018/626, que admite expresamente el archivo de audio como forma de representacion de las marcas sonoras.
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Esta resolucién implicita tiene consecuencias importantes para la compren-
sidn del alcance de la reforma de 2015 que, a nuestro juicio, merecen ser su-
brayadas. Mientras que bajo el régimen anterior el debate en torno a las marcas
sonoras giraba inevitablemente en torno a si el pentagrama, el sonagrama o la
descripcion escrita cumplian los criterios de Sieckmann, el nuevo marco norma-
tivo desplaza ese debate hacia un plano diferente. La pregunta ya no es como re-
presentar el signo en el registro, sino si el signo asf representado puede cumplir
la funcidén esencial de la marca en relacion con el publico al que se dirigen los
productos. En Ardagh, esta segunda pregunta absorbe por completo la atencién
del Tribunal, lo que constituye en si mismo un dato al que hemos de prestar
atencion?.

Hemos de sefialar, ademds, que la aceptacidén sin discusién del archivo de
audio como forma valida de representacion es coherente con la orientacion prac-
tica que las oficinas de propiedad industrial europeas han venido desarrollando
de forma coordinada en los afios posteriores a la reforma. La Comunicacién
Comun sobre la representacion de nuevos tipos de marcas, elaborada en el seno
de la Red de Propiedad Intelectual de la Unién Europea, estableci6 criterios ar-
monizados para la presentacion de marcas sonoras en formato digital, sefialando
que el archivo de audio debe reproducir el sonido de forma clara y completa?®.
Ardagh confirma implicitamente que ese estdndar ha sido asumido por el Tribu-
nal General, lo que dota de mayor seguridad juridica al proceso de registro de
marcas sonoras bajo el nuevo régimen.

Lo que la sentencia no aborda, y que conviene sefialar como una cuestién
abierta, es si la admision del archivo de audio como forma de representacion
vélida tiene alguna incidencia sobre el alcance de la proteccidon que se otorga
una vez registrada la marca. En el sistema anterior, la representacion grafica me-
diante pentagrama delimitaba con precision el objeto del registro, identificando
las notas, los silencios y las alteraciones que componian el signo protegido. El
archivo de audio reproduce el sonido tal y como fue grabado, con todos sus
matices y particularidades, lo que plantea interrogantes sobre si la proteccion
se extiende a cualquier reproduccién del sonido registrado o solo a aquellas
que sean sustancialmente idénticas. Es una cuestion que la jurisprudencia futura
debera precisar?.

3. Perceptibilidad y caracter distintivo:
el desplazamiento del eje analitico

El ndcleo juridico de la sentencia se articula en torno a dos bloques argu-
mentativos que conviene distinguir con claridad, porque solo uno de ellos sus-
tenta realmente el fallo.

El primero se refiere a la metodologia de andlisis del cardcter distintivo de
las marcas sonoras. La Sala de Recurso habia aplicado por analogia la jurispru-
dencia sobre marcas tridimensionales, segtn la cual solo una marca que difiera

2 Vid. MarRONO GARGALLO (2023), pdg. 493; y MOLINS SANCHO (2019), pdgs. 1-16.

2 Comunicacién Comtin sobre la representacion de nuevos tipos de marcas, Red de Propiedad Intelec-
tual de la Unién Europea (EUIPN), accesible en el sitio web de la EUIPO. Vid.Ibid., pag. 493.

2 La cuestion del alcance de la proteccién conferida por la representacion en formato digital es sefialada
como pendiente de desarrollo jurisprudencial por /bid., pag. 493.
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de manera significativa de la norma o de los usos del sector tiene cardcter distin-
tivo. El Tribunal General rechaza esta aplicacién analdgica con contundencia.
Esa jurisprudencia fue desarrollada para el caso en que la marca consiste en
la forma del propio producto o de su envase, y su fundamento reside en que el
consumidor acostumbrado a ver determinadas formas en el sector no las percibe
como indicadoras de origen; pero este fundamento no es trasladable a las mar-
cas sonoras, porque el sonido de apertura de una lata no reproduce la forma del
producto ni de su envase®. El error metodolégico de la EUIPO es, pues, claro.
Conviene precisar, no obstante, que lo que el Tribunal rechaza es la aplicacién
mecdnica del test especifico desarrollado para las marcas tridimensionales — el
de la divergencia significativa respecto de la norma o de los usos del sector —,
no la l6gica subyacente a esa jurisprudencia, que sitda el andlisis del cardcter
distintivo en la perceptibilidad del signo por el consumidor como indicador de
origen. Esa l6gica, comn a las distintas categorias de marcas no tradicionales,
es la que el Tribunal va a aplicar a continuacién en su segundo bloque argumen-
tativo. El Tribunal afade de inmediato que ese error no vicia el resultado de la
resolucién porque la denegacidon descansaba también en otro motivo indepen-
diente, que es el que realmente importa y al que dedicaremos nuestra atencion
a continuacion®.

Ese segundo motivo es el que define el verdadero aporte de la sentencia.
El Tribunal examina si el consumidor pertinente podria percibir el signo sono-
ro como indicador de origen comercial por su mera escucha, sin necesidad de
combinarlo con otros elementos denominativos o figurativos. La respuesta es
negativa por tres razones que se refuerzan mutuamente. El sonido de apertura
de una lata tiene una naturaleza puramente técnica y funcional: es intrinseco a
la solucién técnica que permite manipular las bebidas para consumirlas, y los
consumidores lo perciben como tal con independencia de si el producto con-
tiene o no gas carbonico?’. A ello se afiade que el sonido del burbujeo remite
directamente a las caracteristicas de los propios productos, por lo que el piblico
pertinente lo asocia de inmediato a las bebidas en cuanto categoria y no a un
origen empresarial especifico?®. Por dltimo, la combinacién de los elementos
sonoros Yy el silencio intermedio, considerados en su conjunto, no presenta nin-
guna caracteristica intrinseca que permita al consumidor identificarlos como
indicadores de procedencia.

Resulta pertinente detenerse en la distincion que subyace al razonamiento
del Tribunal entre dos tipos de funcionalidad del signo sonoro. El primero es la
funcionalidad técnica, que es la que el Tribunal aprecia en el sonido de apertura
de la lata. Ese sonido es una consecuencia directa e inevitable de la solucién
técnica empleada para envasar bebidas bajo presion, y el consumidor lo percibe
como tal. El segundo es lo que podriamos denominar funcionalidad descriptiva
o referencial, que es la que el Tribunal aprecia en el sonido del burbujeo, pues
ese sonido no es técnicamente necesario pero remite de forma directa e inme-
diata a las caracteristicas sensoriales de los propios productos, en este caso a su

»  STGUE Ardagh, apdos. 29-33. El Tribunal cita como referencia la STGUE de 13 de septiembre de
2016, Globo Comunicacao e Participa¢des/EUIPO, asunto T-408/15, ECLI:EU:T:2016:468, apdo. 41.

% STGUE Ardagh, apdo. 34.

?” STGUE Ardagh, apdo. 40.

2 STGUE Ardagh, apdo. 42.
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contenido carbonatado. Ambos tipos de funcionalidad operan como obstaculos
autébnomos a la registrabilidad del signo, aunque por razones distintas. En el
primer caso porque el signo no puede disociarse de la solucién técnica; en el
segundo porque no puede disociarse de las cualidades del producto?®.

Lo que el Tribunal esta haciendo en estos apartados, aunque no lo declare de
forma expresa, es aplicar y formular con mayor precision un estandar de percep-
tibilidad del signo sonoro como marca — ya esbozado, como se ha sefialado en
la introduccidn, en Globo Comunicagao y desarrollado con detenimiento por el
Tribunal de Justicia en la jurisprudencia sobre marcas tridimensionales — que
opera con independencia de su correcta representacion formal. El signo de Ar-
dagh estaba correctamente representado en el registro mediante un archivo de
audio que cumplia los requisitos del RMUE 2017/1001. El problema no era de
forma sino de fondo, pues ese sonido, por su naturaleza y por su relacion con los
productos a los que se aplicaba, no podia ser percibido por el consumidor medio
como algo mds que una caracteristica funcional o descriptiva de los propios pro-
ductos. Consideramos que la representacion era vélida, pero la perceptibilidad
como marca resulté insuficiente *.

Subyace a este razonamiento, aunque el Tribunal tampoco lo declare expre-
samente, una consideracién sobre el imperativo de disponibilidad que gravita
sobre determinadas categorias de signos. Si los sonidos que inevitablemente
acompafian al uso o consumo de un producto pudieran ser apropiados como
marcas por el primer operador que los registrase, el sistema marcario estaria
otorgando una ventaja competitiva injustificada que perjudicaria a todos los de-
mads operadores del sector. Hemos de apuntar, por dltimo, que el Tribunal apro-
vecha la sentencia para precisar un punto con cierto interés practico, a saber, que
el hecho de que un sonido solo pueda escucharse en el momento del consumo
del producto no significa que el uso de sonidos para indicar el origen comercial
sea inusual en los mercados correspondientes. Esta afirmacién, que corrige un
razonamiento de la Sala de Recurso, abre la puerta a que futuras solicitudes de
marcas sonoras en el sector de las bebidas no encuentren ese obstaculo, siempre
que el signo tenga la fuerza identificativa suficiente para superar el test de per-
ceptibilidad que la sentencia establece?'.

IV. VALORACION CRITICA; DE LA FORMA
DE LA REPRESENTACION
A LA PERCEPCION SENSORIAL DEL CONSUMIDOR

1. Continuidades y rupturas respecto de la doctrina Sieckmann

La lectura conjunta de Sieckmann y Ardagh permite identificar una evolu-
cion en la forma en que el sistema europeo de marcas articula las exigencias de
acceso al registro para los signos no tradicionales. No se trata, a nuestro juicio,
de una ruptura, sino de un desplazamiento del centro de gravedad que tiene con-
secuencias practicas relevantes y que merece ser analizado con detenimiento.

2 Esta distincién entre funcionalidad técnica y funcionalidad descriptiva del signo no tradicional puede
verse también, por analogia, en el andlisis que realiza MARONO GARGALLO (2023), pags. 501-502, en relacién
con las marcas de posicion y las marcas patrén.

3 Vid. FERNANDEZ-NGVOA, OTERO LASTRES y BOTANA AGRA (2017), pag. 488.

3 STGUE Ardagh, apdos. 56-57.
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Sieckmann fij6 el problema en términos de representacion. La pregunta cen-
tral que aquella sentencia respondi6 fue si un signo no perceptible visualmente
podia ingresar al registro y, en caso afirmativo, de qué forma debia quedar cons-
tancia de él. Los siete criterios que el Tribunal de Justicia establecié en 2002
eran, en esencia, criterios de legibilidad del registro. Garantizaban que cualquier
persona que lo consultara pudiera conocer con precision el signo protegido. El
sistema funcionaba como un mecanismo de publicidad y seguridad juridica,
y la representacion grafica era el instrumento de ese mecanismo*. Como ha
seflalado la doctrina, la representacion adecuada es fundamental porque define
el objeto del registro y determina lo que ha de ser objeto de valoracidn por las
autoridades competentes .

La reforma de 2015 mantuvo intacta esa funcién pero liberaliz6 el soporte a
través del cual podia cumplirse. Al sustituir la representacion gréifica obligatoria
por la representaciéon mediante cualquier medio técnico adecuado, el legislador
reconocié que la tecnologia digital ofrece herramientas capaces de identificar
un signo sonoro con la misma o mayor precision que un pentagrama. Lo que
no cambid fue la exigencia de fondo, pues el signo debe quedar delimitado con
suficiente claridad en el registro para que la proteccidon que se otorga sea deter-
minable por todos**.

Hemos de senalar que Ardagh afiade una dimension que Sieckmann no abor-
do con la misma nitidez, precisamente porque el contexto de aquella sentencia
hacia imposible llegar a ella. En Sieckmann el signo olfativo no superaba siquiera
el umbral de la representacion, de modo que la cuestién de si el consumidor po-
dria percibirlo como indicador de origen quedaba en un plano meramente acadé-
mico. Conviene matizar, no obstante, que entre Sieckmann y Ardagh el Tribunal
si abord6 esa cuestion en pronunciamientos intermedios — Globo Comunicacio
para las marcas sonoras y, antes y de modo mds sostenido, la jurisprudencia
sobre marcas tridimensionales —, de modo que Ardagh se inscribe en una linea
mds amplia que la dicotomia Sieckmann/Ardagh podria sugerir. En Ardagh, en
cambio, la representacién mediante archivo de audio se acepta sin discusion, y
es precisamente esa aceptacion la que permite al Tribunal desplazar toda la carga
argumentativa hacia la perceptibilidad del signo por el consumidor. La pregunta
ya no es si el signo puede ingresar al registro en términos formales, sino si tiene
la capacidad funcional de actuar como marca en el mercado®.

2. Implicaciones para las marcas no tradicionales

El estdndar de perceptibilidad que Ardagh establece para las marcas sonoras
plantea interrogantes que trascienden el 4&mbito de ese tipo de signos. Si el con-
sumidor debe poder establecer un vinculo con el origen comercial por la mera
percepcion del signo, sin combinarlo con otros elementos, la exigencia se vuel-
ve particularmente severa para aquellas categorias de marcas no tradicionales en
las que la percepcién sensorial del signo estd condicionada por el contexto de

32 Vid. FERNANDEZ-NOVOA, OTERO LASTRES y BOTANA AGRA (2017), pag. 488; y BOTANA AGRA (2022),
pag. 383.

3 MARONO GARGALLO (2023), pag. 493.

3 Considerando 10 del RMUE 2017/1001.

3 Vid. CALBOLI y SENFTLEBEN (2018).
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uso o consumo del producto. Es una tensién que, como ha apuntado la doctrina,
caracteriza en general al conjunto de las marcas no tradicionales, consistente
en conciliar el anhelo de los operadores por contar con instrumentos de dife-
renciacion atrayentes con la necesidad de velar por la libre disponibilidad en el
mercado de determinados elementos*®.

Desde esta perspectiva, la sentencia sienta un criterio que los solicitantes de
marcas sonoras habran de tomar muy en cuenta. Cuanto més estrecha sea la re-
lacion entre el sonido y las caracteristicas técnicas o funcionales de los produc-
tos, mayor serd la dificultad para demostrar que el consumidor puede percibirlo
como indicador de origen. No basta con que el sonido presente alguna particu-
laridad o matiz respecto de los sonidos habituales en el sector; es preciso que
esa particularidad tenga una fuerza intrinseca suficiente para que el consumidor
medio, normalmente informado y razonablemente atento, pueda identificarlo
como procedente de una empresa determinada®’.

Para calibrar el alcance de este estdndar resulta 1til contrastarlo con ejem-
plos de marcas sonoras que si han superado el umbral de la perceptibilidad. La
melodia de Nokia, compuesta por trece notas en clave de sol, esta registrada
como marca sonora y es reconocida de forma inmediata por millones de consu-
midores como indicador del origen empresarial de los productos de la compaifiia
finlandesa. El rugido del leén de Metro-Goldwyn-Mayer, registrado como marca
sonora en multiples jurisdicciones, cumple igualmente esa funcidn identificado-
ra con independencia de que el sonido esté asociado al inicio de una pelicula. Lo
que estos ejemplos tienen en comin es que el signo sonoro no guarda ninguna
relacion funcional con el producto o servicio que designa: la melodia de Nokia
no es consecuencia técnica del funcionamiento de un teléfono, ni el rugido del
le6n es inherente a la produccién cinematografica. El contraste con el sonido de
apertura de una lata, que si es consecuencia directa e inevitable de la solucién
técnica empleada para envasar bebidas, ilustra con claridad dénde traza Ardagh
la linea entre lo registrable y lo que no lo es.

Cabe preguntarse, a nuestro juicio, si el razonamiento de Ardagh es extra-
polable a otras categorias de marcas no tradicionales que comparten con las
marcas sonoras esa misma condicién de estar asociadas funcionalmente al pro-
ducto o servicio que distinguen. Pensemos, por ejemplo, en las marcas olfati-
vas, cuyo acceso al registro sigue siendo practicamente imposible en el espacio
europeo por la dificultad de satisfacer los criterios de representacion, pero que
plantearfan exactamente el mismo problema de perceptibilidad si ese obstdculo
formal desapareciese, pues el consumidor que percibe el olor caracteristico de
un producto tiende a asociarlo con las cualidades del propio producto y no con
su origen empresarial, salvo que ese olor haya adquirido fuerza identificativa
a través de un uso intenso y continuado. La misma reflexién puede formularse
respecto de las marcas de color aplicadas a productos en cuya apariencia visual
el color desempefia una funcién decorativa o técnica, o respecto de las marcas
de posicion cuando el elemento que se pretende proteger estd tan integrado en la
apariencia del producto que el consumidor no puede disociarlo de €13,

36 MARONO GARGALLO (2023), pag. 491.

3 STGUE Ardagh, apdos. 43-47; vid. asimismo BOTANA AGRA (2022), pag. 390.

3 Sobre las dificultades de perceptibilidad que comparten las distintas categorfas de marcas no tradicio-
nales cuando el signo se integra en la apariencia del producto, vid. MARONO GARGALLO (2023), pags. 501-502;
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Esta proyeccidén, que en el momento del pronunciamiento de Ardagh era to-
davia hipotética, ha encontrado confirmacién en la jurisprudencia mas reciente
del Tribunal General. En el asunto VistaJet* el Tribunal denegé el registro de
una marca de posicidn consistente en una franja roja horizontal sobre el fuselaje
plateado de una aeronave, aplicando expresamente el estandar de «apartarse
significativamente de la norma o de los usos del sector» desarrollado para las
marcas tridimensionales. En el asunto OMV*, el Tribunal denegé por andloga
falta de caracter distintivo el registro de una marca de combinacién cromatica
(azul y verde), al considerarla incapaz de transmitir informacion concreta sobre
el origen empresarial de los productos y servicios designados. Ambos pronun-
ciamientos, posteriores a Ardagh, ratifican que el andlisis del carécter distintivo
de las marcas no tradicionales gravita en torno a la perceptibilidad del signo por
el consumidor con los mismos pardmetros que la jurisprudencia viene aplicando
desde Henkel y Mag Instrument.

Un ejemplo reciente e ilustrativo de esta problemadtica es el registro, el 2 de
julio de 2024, del olor caracteristico de las ceras de colores Crayola como marca
sensorial ante la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos. Tras seis
afios de procedimiento y cuatro denegaciones previas basadas en la supuesta fun-
cionalidad del olor, la empresa logré finalmente el registro demostrando que el
aroma no era técnicamente necesario para la fabricacion del producto y que habia
adquirido carécter distintivo por el uso a lo largo de mds de un siglo de presencia
en el mercado*'. Lo que este caso pone de manifiesto, mas alld de su interés en
el contexto del sistema estadounidense, es que los mismos obstdculos que en el
Derecho europeo impiden el registro de marcas olfativas por razones de repre-
sentacién pueden en realidad encubrir un problema de fondo mas complejo, a
saber, si el consumidor percibe ese olor como indicador de origen o simplemente
como una caracteristica del producto. En el sistema europeo, ese segundo proble-
ma nunca llega a plantearse porque el primero lo impide. La sentencia Ardagh, al
separar claramente el plano de la representacion del plano de la perceptibilidad,
ofrece un marco conceptual que permitiria, si el obsticulo de la representacion
desapareciese, abordar con mayor rigor la cuestiéon de fondo para las marcas
olfativas y para otras categorias de marcas no tradicionales en situacién andloga.

Hemos de sefialar también que Ardagh tiene una implicacion prictica rele-
vante para la estrategia de los operadores que pretendan registrar marcas sono-
ras o, mas en general, marcas no tradicionales cuyos signos estén asociados al
uso o consumo de los productos. La sentencia deja claro que la via del caracter
distintivo intrinseco tiene limites muy estrechos cuando el signo mantiene una
relacién funcional con el producto. En esos casos, la alternativa disponible es
la distintividad adquirida por el uso, que requiere demostrar que el signo ha
llegado a ser percibido por una parte sustancial del publico pertinente como
indicador de origen a través de un uso intenso, prolongado y geograficamente
amplio en el mercado**.

y CALBOLI y SENFTLEBEN (2018).

¥ STGUE de 5 de febrero de 2025, VistaJet Ltd ¢. EUIPO, asunto T-195/24, ECLLI:EU:T:2025:134.
Sobre la marca de posicion en la jurisprudencia reciente del Tribunal General, vid. MARCO ARCALA (2025).

4 STGUE de 11 de junio de 2025, OMV AG c. EUIPO, asunto T-38/24, ECLL:EU:T:2025:578.

4 Registro de marca sensorial ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO), U.S.
Trademark Registration No. 7,431,203, Crayola Properties, Inc., de 2 de julio de 2024.

4 MaRrRONO GARGALLO (2023), pag. 509; y GOMEZ SEGADE (1995), pags. 351-352.
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Esta linea jurisprudencial ha encontrado, ademds, una confirmacién parti-
cularmente significativa en la primera sentencia del Tribunal General sobre una
marca sonora dictada con posterioridad. En el asunto Berliner Verkehrsbetrie-
be* el Tribunal anul6 la denegacion del registro de un breve jingle de cuatro
tonos y aproximadamente dos segundos de duracién solicitado por el operador
del transporte piblico de Berlin. La EUIPO habia considerado el signo dema-
siado breve y simple para que el consumidor lo percibiese como indicador de
origen, pero el Tribunal rechaz6 ese razonamiento, recordando que la brevedad
y la simplicidad no constituyen, por si solas, motivos suficientes para denegar
el registro al amparo del art. 7, apdo. 1, letra b), del Reglamento, y que basta un
minimo de cardcter distintivo para superar este obsticulo. El contraste con Ar-
dagh es ilustrativo: mientras que en aquel caso el sonido (la apertura de una lata
seguida del burbujeo de la bebida) era una consecuencia técnica e inevitable del
propio uso del producto, en BVG el jingle no guarda ninguna relacién funcional
con los servicios designados, lo que permite al consumidor percibirlo como
indicador de origen. Las dos sentencias, leidas en conjunto, confirman que el
resultado del examen depende menos de la naturaleza del signo en si que de su
relacién con el producto o servicio: cuanto mds estrecha sea esa relacién, més
dificil serd superar el umbral de la perceptibilidad como marca.

V.  CONCLUSIONES

El recorrido que va de Sieckmann a Ardagh no es el de una linea jurispru-
dencial homogénea que avanza en una tnica direccion, sino el de un sistema que
ha tenido que adaptarse a una realidad cambiante sin perder de vista sus funda-
mentos. Las paginas anteriores nos permiten extraer algunas conclusiones que
tienen interés tanto para la comprension del estado actual del Derecho europeo
de marcas como para la prictica registral en materia de signos no tradicionales.

Hemos de apuntar que Ardagh no resuelve una tension estructural que pro-
bablemente seguird generando litigios en el futuro. El sistema de marcas euro-
peo parte de la premisa de que el signo protegido debe poder ser percibido por
el consumidor como indicador de origen, pero esa percepcion es un fendmeno
variable que depende del contexto, de la intensidad del uso y de los hdbitos
del mercado. Para las marcas no tradicionales, en cambio, la pregunta de si el
consumidor puede percibir un sonido, un color o una textura como indicador de
origen es genuinamente incierta y depende de factores que el examen registral
no puede anticipar con facilidad. La via de la distintividad adquirida por el uso,
que Ardagh no aborda porque no fue invocada pero que Globo Comunicagdo
habia dejado expresamente abierta, puede ser el instrumento adecuado para su-
perar esta incertidumbre en los casos en que el signo, siendo inicialmente débil,
ha llegado a ser reconocido por el puiblico como indicador de origen a través de
un uso intenso y continuado en el mercado.

Por ultimo, a nuestro entender, Ardagh es la primera sentencia del Tribu-
nal General sobre el registro de una marca sonora presentada en formato de
archivo de audio bajo el régimen del RMUE 2017/1001, y como tal marca un

# STGUE de 10 de septiembre de 2025, Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) c. EUIPO, asunto T-288/24,
ECLILEU:T:2025:847.
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punto de referencia para la prictica registral posterior. Sin embargo, la sentencia
deja abiertas cuestiones que solo podran ser respondidas por pronunciamientos
futuros. Entre ellas destacan, por su relevancia préctica, dos en particular. La
primera es si el estandar de perceptibilidad que Ardagh aplica a los sonidos
ligados al uso de los productos es extrapolable a otras categorias de marcas no
tradicionales cuyos signos comparten esa misma condicidn de estar asociados
funcionalmente al producto o servicio que distinguen. La segunda es si la repre-
sentacion mediante archivo de audio delimita el objeto del registro con la misma
precisién que el pentagrama, y hasta dénde se extiende en consecuencia la pro-
teccion frente a sonidos similares pero no idénticos al registrado. La respuesta
a ambas preguntas determinard en buena medida el alcance real de la apertura
que la reforma de 2015 prometi6 para las marcas no tradicionales y que, a la luz
de Ardagh, se revela més condicionada de lo que la supresion del requisito de
representacion grafica podia hacer prever.

En definitiva, la apertura tecnoldgica del sistema no ha ampliado sin mas
el acceso de los signos no tradicionales al registro, sino que ha desplazado el
filtro hacia un plano mas exigente: el de su efectiva capacidad para operar como
marcas en el mercado.
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