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Hasta la publicacion del nuevo Reglamento de Marca de la Union Europea, el pasado
16 de diciembre de 2015, el registro de marcas olfativas tanto en Espafia como en
la EUIPO fue nulo. Si bien no se prohibia expresamente su registro, existian
requisitos formales y materiales que restringian y dificultaban su inscripcion.

1) Requisito de representacion grafica

Suponia definitivamente una barrera para el registro de marcas olfativas. En la
sentencia de 12/12/2002 del TIUE (‘caso Sieckmann', el TIUE rechazé
practicamente todos los argumentos que motivadamente se aportaron, alegando
que la representacion grafica de la marca olfativa ha de ser clara, precisa, completa,
facilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.

El TIUE llegd a las siguientes conclusiones:

La descripcion de una formula quimica no es legible ni clara, ni precisa respecto
al olor. Entendid, que no se representaba el olor, sino la sustancia.

La descripcion de olores no es clara, ni precisa ni objetiva.

El depdsito de muestras de olores no es suficientemente estable ni duradero,
pues las propiedades de estas muestras pierden sus propiedades y su esencia
con el tiempo.

Tampoco se atendia a razén cuando los interesados intentaban ampararse en
medios alternativos que facilitaban descripciones técnicas del olor o fragancia de los
productos como las aromatografias o cromatografias de gases.

2) El olor no puede derivarse de la propia naturaleza del producto

Se pueden diferenciar 3 categorias de productos: 1) Los aromas primarios o
productos cuya funcion principal es perfumar, como por ejemplo los perfumes y
ambientadores; 2) Productos en los que resulte habitual afiadirles aromas, a pesar
de que la emisidn de aromas no es su funcién principal, como por ejemplo los
jabones; 3) Por altimo, productos que normalmente no tienen ningin olor
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especifico pero a los que se les incorpora un aroma determinado. Por
ejemplo, el aroma floral aplicado a hilos de coser y bordar o el olor a césped recién
cortado en pelotas de tenis u otros que se listan a continuacion.

En este sentido, los olores que se consideren habituales en el producto que se
pretende registrar, por ejemplo fragancias o productos comprendidos en la categoria
de aromas primarios, verian vetada la posibilidad de registrar los productos pues la
norma y la jurisprudencia entienden que la distintividad del producto debe
primar sobre cualquier otra caracteristica.

3) Ejemplos de marcas olfativas registradas

Si bien estos productos fueron registrados, huelga decir que los siguientes
registros no contaron con la aprobacion de la EUIPO:

Holanda: Una empresa dedicada a la fabricacién de pelotas de tenis logro
registrar como marca olfativa pelotas de tenis ‘con olor a césped fresco recién
cortado'.

UK: Una empresa logré registrar como marca olfativa neumaticos con aroma o
‘fragancia floral que recuerda al de las rosas’.

UK: Otra empresa logro registrar como marca olfativa dardos ‘con olor acre de la
cerveza amarga'.

Todos, productos cuyos olores o fragancias no pueden considerarse como
caracteristicas propias del producto en si.

Qué implica el nuevo reglamento de marca de la Union Europea

Implica la eliminacion del requisito formalista de la representacion
grafica, que sera de aplicacion a partir del proximo 1 de octubre de 2017. Muchos
profesionales del sector entienden que la desaparicion de este requisito implica el
desbloqueo para el registro de las marcas olfativas que hasta ahora respondia
fielmente a los requisitos Sieckmann.

Si bien esta eliminacién implica un pequefio avance legislativo, en mi opinion,
queda mucho trabajo por hacer. La eliminacién de este requisito no asegura el
registro de marcas olfativas, sino que deja en el limbo esta posibilidad, por lo que
deberemos esperar la reaccion de las Oficinas de Marcas frente a las primeras
solicitudes de marcas olfativas, a partir del 1 de octubre de 2017.

El especifico caso de los perfumes

Entonces, éla eliminacidon del requisito de representacion grafica da luz verde al
registro de perfumes por las grandes casas de cosméticos y moda para poder
protegerlos frente falsificaciones?

Si bien nos hemos librado de una barrera de dimensiones considerables como es la
representacion grafica a la hora de solicitar el registro de una marca olfativa como
pudiera ser un perfume, los tribunales entienden que las solicitudes de registro de
perfumes contintian topandose con la exigencia de que el olor no se derive de la
propia naturaleza del producto. Por ejemplo, en 1992 Chanel solicité el registro
de marca olfativa de su famosisimo perfume Chanel N°5. Se denego el
registro de dicha marca olfativa y el Tribunal consider acertada la denegacion, pues
entendia que la fragancia del perfume es la esencia misma del producto (aromas
primarios) y, por ello, no puede ser registrada. Se entiende, por ende, que la
proteccion de los perfumes como marca olfativa, hoy por hoy, es un
asunto complicado. Sin embargo, en algunos paises de la Unién Europea las
grandes empresas de cosméticos y moda optan por proteger sus fragancias por la
via de los derechos de autor o competencia desleal.

http://www.legaltoday.com/blogs/nuevas-tecnologias/blog-ecija-2-0/2017-tenemos-finalmente-registro-de-marca-olfativa

213



13/9/2016

2017: ¢ tenemos finalmente registro de marca olfativa?

Por la via de los derechos de autor, estd el conocido asunto de la empresa francesa
de cosméticos Lancome y su perfume ‘Trésor' contra una empresa holandesa,
Kecofa, que comercializaba otro perfume denominado ‘Female Treasure' a un precio
notablemente inferior (HR, 16 de junio de 2006, LJN AU8940,
Kecofa/Lancome).

El Tribunal Supremo de los Paises Bajos, finalmente interpretdé que el olor de un
perfume podria cumplir los criterios para ser protegido bajo la ley de derecho de
autor de los Paises Bajos, siempre y cuando se diera por cumplido el requisito
de originalidad propio de los derechos de autor. Es decir, que la fragancia
estuviera compuesta por ingredientes de distinta naturaleza y que conjuntamente
emitieran una fragancia concreta, especial y original.

En este sentido, el Tribunal, para dar consistencia a su interpretacion, comparo la
fragancia de un perfume o formula y el liquido que la contiene, con el papel
de las paginas de un libro, que, si bien no es lo protegible por derecho de autor, si lo
es el contenido del libro.

Desde un punto de vista positivo, me gustaria pensar que la normativa en materia
de marcas y propiedad intelectual a nivel europeo y nacional avanza hacia un
proceso de reciclaje, siendo necesario realizar un esfuerzo en contribuir con las
necesidades de un mercado donde la innovacién y técnicas de captaciéon de clientes
son punteros.
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