GA_P ANALISIS

Goémez-Acebo & Pombo FARMA Y SAI_U D

El Tribunal de Justicia se pronuncia
sobre una marca tactil de posicion
de un componente sanitario

Comentario de la Sentencia del Tribunal
de Justicia (Sala Quinta) de 23 de enero
del 2025, C-93/23 P,

EUIPO-Neoperl AG (ECLI:EU:C:2025:33).

ANGEL GARCIA VIDAL
Catedratico de Derecho Mercantil
de la Universidad de Santiago de Compostela

Consejero académico (asesor externo) de Gémez-Acebo & Pombo

1. Antecedentes que respecta a los signos que pueden
constituir una marca.
11. El vigente Derecho europeo de mar-

cas —constituido por el Reglamento Asi, en el Reglamento (CE) 207/2009,
(UE) 2017/1001, sobre la marca de la sobre la marca comunitaria, y en la
Unidn Europeaq, y por la Directiva (UE) Directiva 2008/95/CE (Directiva de
2015/2436, relativa a la aproximaciéon marcas del 2008), se disponia que po-
de las legislaciones de los Estados dian constituir marcas todos los signos
miembros en materia de marcas— in- que pudiesen ser objeto de una repre-
corpora un cambio relevante en rela- sentacién grdéfica, especialmente las
cién con la normativa anterior en lo palabras —incluidos los nombres de
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1.2.

personas—, los dibujos y modelos, las le-
tras, las cifras o la forma del producto o
de su presentacién, a condicién de que
tales signos fuesen apropiados para
distinguir los productos o los servicios
de una empresa de los de otras. Sin em-
bargo, la Directiva (UE) 2015/2436 ya
no recoge el requisito de la represen-
tacién grdfica y pasa a disponer que
los signos han de ser apropiados para
«ser representados en el Registro de
manera tal que permita a las auto-
ridades competentes y al pUblico en
general determinar el objeto claroy
preciso de la proteccién otorgada a sus
titulares».Y tampoco lo hace el Regla-
mento (UE) 2017/1001, después de que
el Reglamento (UE) 2015/2424 hubiera
ya modificado en este punto el prece-
dente Reglamento (CE) 207/2009.

Sobre esa base, tanto la directiva como
el reglamento establecen la prohibi-
cién absoluta de registrar como marca
los signos que no cumplan dichas ca-
racteristicas, prohibicién a la que se su-
man otras muchas, también de cardc-
ter absoluto, como la que se refiere a
la prohibicién de registrar signos que
carezcan de cardcter distintivo.

Pese a los referidos cambios normati-
vos, que han supuesto una mayor faci-
lidad para la admisién de las denomi-
nadas marcas no convencionales (como
las sonoras, la marca patrén, la marca
de posicién o la marca de color), la po-
sibilidad de registrar este tipo de mar-
cas sigue generando algunas dificul-
tades y controversias. Y en este con-
texto es especialmente relevante la
reciente Sentencia del Tribunal de Jus-
ticia (Sala Quinta) de 23 de enero

2.

del 2025, C-93/23 P, EUIPO-Neoperl AG
(ECLI:EU:C:2025:33), en la que el tribu-
nal se pronuncia sobre una solicitud de
«marca tdctil de posicidén» para distin-
guir productos de uso sanitario.

Los antecedentes del caso

La marca en cuestidn se solicitd para distin-
guir «componentes sanitarios destinados a
ser insertados, en particular, reguladores de
chorroy formadores de chorro» (clase 11 del
Nomencldtor internacional del Arreglo
de Niza de 1957); el signo para el que se so-
licitd la marca de la Unidn se representé del
siguiente modo en la solicitud:

Y se acompand de la siguiente descripcidn:
«La marca es una marca tdctil de posicién.
La proteccidn se reivindica para una es-
tructura, dispuesta en un extremo de un
componente sanitario cilindrico que debe
insertarse, destinado al flujo del aguaq,
orientada hacia el exterior y que sobresale
de una base no eldstica, estructura que estd
compuesta por ldminas circulares, concén-
tricas y eldsticas de algunos milimetros de
altura sobre toda la superficie del extremo,
ldminas eldsticas que pueden deformarse
aplicando un dedo sobre la base y de forma
paralela a ésta. No se reivindica ninguna
proteccién para el resto del contorno del
elemento que debe insertarse, que aparece
punteado en la representacién».

La marca fue denegada por la examinado-
ra de la Oficina de Propiedad Intelectual
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de la Unidn Europea (EUIPO) porque en
el momento en que se solicitd estaba vi-
gente la versién inicial del Reglamento
num. 207/2009 que, como ya se ha recorda-
do, exigia el requisito de la representacién
grdfica de la marca. Se argumenté, entre
otras cosas, que la marca solicitada era
una marca tdctil y que las propiedades
sensoriales no podian deducirse directa-
mente de la representacién del signo, por
lo que la representacién grdfica del signo
no reproducia la solicitud con precisién sufi-
ciente.
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Sin embargo, el Tribunal General, en su
Sentencia de 7 de diciembre del 2022
(T-487/21, ECLI:EU:T:2022:780), entendié que
la actuacién de la Sala de Recurso no habia
sido correcta, ya que, segun el Tribunal
General, el cardcter distintivo de un signo
sélo puede apreciarse una vez que se ha
comprobado que el signo solicitado es sus-
ceptible de constituir una marca.Y, a juicio
delTribunal General, la estructura del signo
solicitado, colocada en el extremo de un
componente sanitario cilindrico que debe
ser insertado, en la medida en que se com-

pone de ldminas circularesy

concéntricas de algunos mili-

metros de altura localizadas

No hay que respetar orden alguno
al examinar los motivos de denegacion
absolutos

en toda la superficie del ex-
tremo, puede ser objeto de
una representacion grdfica.

La compania solicitante recurrié la dene-
gacién, alegando que la representacién
grdfica del signo en cuestidén, acompaia-
da de una descripcidn, st permitia «concre-
tar» la marca solicitada, incluso en lo que
respecta a la impresién tdctil que producia,
permitiendo asi a las autoridades compe-
tentes y al pUblico determinar claramente
y sin ambigledad el objeto de la protec-
cién reivindicada. Pero la Sala de Recur-
so de la Oficina de Propiedad Intelectual
de la Unién Europea desestimo el recurso
por entender que el signo solicitado no te-
nia cardcter distintivo y que, por lo tanto,
incurria en la prohibicién de registro de
marcas que se referia a tales hipdtesis. Y,
en consecuencia, la Sala de Recurso consi-
derd que ya no era necesario entrar a ana-
lizar si el signo solicitado habia sido o no
objeto de una adecuada representacién
grdfica.
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Pero la impresién tdctil que

produce dicha estructura (en

lo que atane al cardcter elds-
tico de las ldminas, que pueden deformarse
aplicando un dedo sobre la base y de for-
ma paralela a ésta) no ha sido objeto de
una representacién clara, precisa, completa
en st misma, facilmente accesible, inteligi-
ble, duradera y objetiva.

La interpretacion del Tribunal de Justicia

La tesis del Tribunal General, segin la cual
primero habria que analizar si el signo so-
licitado como marca cumple los requisitos
para poder ser una marca (consistentes, en
la normativa anterior, en la susceptibilidad
de representacién grdfica y, en la actuali-
dad, en la posibilidad de ser representados
en el registro de manera tal que permita a
las autoridades competentes y al pUblico en
general determinar el objeto claroy preciso
de la proteccidén otorgada a sus titulares)
para, posteriormente, examinar el resto de
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las prohibiciones de registro, es rechaza-
da por el Tribunal de Justicia en su senten-
cia de 23 de enero del 2025.

A este respecto, el Tribunal de Justicia pone
de manifiesto que los motivos de denega-
cién absolutos del registro de una mar-
ca son auténomos —cada uno de ellos es
independiente de los demds— y exigen un
examen por separado, sin que deba respe-
tarse orden alguno al examinar los motivos
de denegacién absolutos.

Por ello, cuando un signo no puede ser ob-
jeto de representacién adecuada, ya no
es necesario examinar si tiene cardcter
distintivo. Y a la inversa: cuando un signo
no presenta cardcter distintivo, no es preci-
so pronunciarse sobre si puede ser objeto
de representacién.

Relevancia de la sentencia

Aunque la sentencia examinada se refiere
a la prohibicién de registro como marcas
de signos no susceptibles de representa-
cién grdéfica, es igualmente una sentencia
importante en relacién con el vigente De-
recho de marcas, en el que la exigencia de
la representacién grdfica ha sido sustituida
por el requisito de que el signo pueda ser
representado en el registro de manera tal

que permita a las autoridades competentes
y al publico en general determinar el objeto
claroy preciso de la proteccién otorgada a
sus titulares.

Es indudable que el cumplimiento de este
requisito puede ser objeto de discusiény
puede resultar complejo delimitar si el signo
se puede o no representar de manera ade-
cuada. Por eso en muchos casos serd mds
facil para las oficinas de marcas negar el re-
gistro de marca por la concurrencia de otra
prohibicién de registro. Y es aqui donde
la doctrina sentada por el Tribunal de Justi-
ciaresulta relevante, pues viene a reconocer
la validez de tal proceder.

Por lo demds, y aunque el Tribunal de Jus-
ticia no entra en la cuestién, no pueden
dejar de reconocerse las dificultades que
presenta la adecuada representacion de las
marcas tdctiles. Y buena prueba de ello es
que en las directrices de examen de la Ofi-
cina de Propiedad Intelectual de la Unién
Europea (edicién del 2024, apdo. 2.9.4) se
afirma que «en la actualidad no es posible
representar el efecto tdctil de un material o
una textura determinados», pues, al no per-
mitirse la aportacién de muestras, «el obje-
to de la proteccién no puede determinarse
con claridad y precisién con la tecnologia
generalmente disponible».

Advertencia legal: El contenido de este documento no se puede considerar en ningin caso recomendacién o asesoramiento legal sobre cuestién alguna.

Para mds informacién, consulte nuestra web www.ga-p.com, o dirfjase al siguiente e-mail de contacto: info@ga-p.com.
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