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II. INTRODUCCION

El presente trabajo tiene por objetivo introducir al lector al sistema juridico comunitario para
la proteccion de las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geograficas. Para llevar a
cabo esta labor, daremos comienzo con las indicaciones terminologicas referentes a estos
términos, asi como algunos aspectos inherentes a las mismas. Individualizaremos los
términos caractetisticos que vienen definidos en el Reglamento 1151/2012, el cual serd
nuestra gufa para realizar esta labor.

Una vez delimitados los conceptos, pasaremos a desarrollar cual es la funcién de estos signos
distintivos en el gran conjunto de derechos de la propiedad industrial, asi como los cambios
interpretativos que han ido desarrollandose en el seno de los distintos tratados y documentos
internacionales.

Expondremos lo que debe entenderse por ambito proteccion de las DOP e IGP en el seno
de la Unién Europea. Para ello, analizaremos los requisitos que vienen exigidos para que los
derechos sean susceptibles de registro y contra qué actos se protegen estos derechos.

Por ultimo, analizaremos concretamente aquellos puntos referentes a la protecciéon que
vienen prolongados a través de la jurisprudencia y que interesan para, a modo interpretativo,

establecer los limites en el marco comunitatio.



III. LA ESENCIA JURIDICA DE LAS DENOMINACIONES DE
ORIGEN E INDICACIONES GEOGRAFICAS

A. Delimitacion terminoldgica de las denominaciones de origen e indicaciones

geograficas

Para dar comienzo a este trabajo debemos comenzar por definir los conceptos sobre los
cuales vamos a profundizar. Es por ello importante destacar que los conceptos de DO e IG
han sido un asunto discutido desde sus inicios en el siglo XX. Esto es debido a que, aun
teniendo matices que los diferencian, son indudablemente muy dificiles de deslindar
completamente.

En la segunda mitad del siglo XIX, las IG y DO nacieron como respuesta a la necesidad de
proteccion que requerfan los productores en la comercializacién de sus productos agricolas
y artesanales. Estos productos se caracterizaban, de un lado, por estar ligados a un origen
geografico y, por otro lado, por las caracteristicas especiales que posefan como consecuencia
del factor humano, o bien, unos métodos concretos de elaboracion, asi como el factor
natural, vinculado al clima y al tipo de tierra entre otros. Estas caracteristicas especiales, que
diferenciaban sus productos de aquellos del mismo género, justificaban la existencia de un
interés por el desarrollo de la proteccion de los productos. De esta proteccion se derivaria,
entre otras, una funcién identificadora, es decir, un sistema de identificacién de los productos
para que estos pudieran ser distinguidos claramente por los consumidores.

Aunque los términos estan relacionados, es indiscutible que han sido objeto de discrepancias,
pasando a su vez, por una gran cantidad de definiciones que manifiestan la ausencia de
claridad o precisién terminoldgica'. Esto sin duda ha supuesto una barrera a la existencia, y
actualmente a la expansion, de una proteccion internacional uniforme’, pero, como veremos
mas adelante, existen unos esfuerzos por alcanzar una unificacioén terminolégica en vias de
favorecer un unico registro que permita la proteccion de las DO e IG a nivel internacional.
Por nuestra parte, nos proponemos afrontar la distinciéon terminolégica en este punto,
teniendo en consideracion los elementos clave que encontramos coincidentes en las distintas

normativas, ya que si bien no son coincidentes en su totalidad si lo son en la identificacién

L Cf. Piatti, M-C, L’appellation d’origine, RTD Com, Paris, 1999, p. 558
2 Cf. Marofio Gargallo, Marfa del Mar, El nuevo reglamento comunitario sobre proteccién de las indicaciones

geograficas y de las denominaciones de origen de productos agricolas y alimenticios, n® 26, 2005-20006, pp.

263-284



de los elementos sustantivos, asi como en la individualizacién de los conceptos

fundamentales de la denominacion de origen y de la indicacion geografica.

1. Denominacioén de origen

En funcién de la normativa europea, concretamente el Reglamento UE 1151/2012, podemos
entender una DO como aquella denominacién o nombre que identifica un producto
originario de un determinado lugar, region, o pafs, en caso de tratarse de un pais de reducida
dimensién. Este producto se caracteriza por poseer una calidad o caracteristicas que se deben
fundamental o exclusivamente a un medio geografico particular, unido a unos factores
naturales y humanos que a él inherentes, y cuyas fases de produccion sean realizadas en su
totalidad en la zona geografica definida’. Todavia, aun si el producto cumple con los
requisitos no adquirira de manera automatica la consideracion de DO, y, como consecuencia,
tampoco estara bajo el ambito de proteccion de la normativa, sino que para ello sera necesario
la solicitud de registro y posterior reconocimiento como DOP*,

Por lo tanto, procede precisar que la denominacion de origen no surge de forma espontanea,
sino que exige un acuerdo de ciertos interesados en la misma que, cumpliendo los requisitos
exigidos por la normativa, soliciten su registro correspondiente. Este registro fue introducido
en el ambito comunitatio a raiz del Reglamento UE 479/2008, en relacion a los vinos, y
contempla, por primera vez, un reconocimiento y registro para las DO e IG que sirviera para
todos los EM de la UE.

La definicién comunitaria referente a los vinos alberga similitudes con el Reglamento
1151/2012, para los productos alimenticios, si bien posee particularidades propias referentes
a sus caractetisticas. De este modo, en el Reglamento 1308/2013, pata los vinos, se establece
que la DO consiste en “el nombre de una region, de un lugar determinado o, en casos
excepcionales, de un pafs, que sirve para designar un producto incluido en su ambito de
aplicacion, que cumple los requisitos: su calidad y sus caracteristicas se deban basica y
exclusivamente a un entorno geografico particular, con los factores naturales y humanos

inherentes a ¢él, las uvas utilizadas en su elaboracién procedan exclusivamente de esa zona

3 Cf. Art.5 Reglamento UE 1151/2012
4 Cf. Piatti, Marie-Christine, L’appellation d’origine, RTD Com, Patis, 1999, p. 561



geografica, la elaboracion tenga lugar en esa zona geografica y se obtenga de variedades de

vid de la especie “I/itis vinifera™.

Podemos observar claras diferencias con la definicién de DO que nos ofrece el Reglamento
1151/2012, para productos alimentarios. En el Reglamento 1308/2013 encontramos
referencias al tipo de uvas que se han de emplear asi como la exigencia de que la calidad y las
caracteristicas se deban basica o exclusivamente al entorno geografico particular de manera
acumulativa. Todavia, en el Reglamento 1151/2012 se requiere una u otra de manera
alternativa. Por dltimo, encontramos unicamente para el vino la exigencia referente a la
elaboracion, la cual debe tener lugar en dicha zona geografica, mientras que en los productos

alimenticios esa exigencia se amplia a la produccién, transformacion y elaboracion®.

2. Indicaciones geograficas

Del mismo modo que con la DO, encontramos una definicién de IG en el Reglamento
1151/2012 en la que se identifica como “un producto originario de un lugar determinado,
una region o un pafs, cuya calidad o caracteristicas se deben fundamental o exclusivamente a
un medio geografico particular, con los factores naturales y humanos inherentes a él, y cuyas

7T Podemos

fases de produccion tengan lugar en su totalidad en la zona geografica definida
seflalar como principal diferencia con las DO que, en las IG, se requiere, ademas de una
cierta calidad u otras caracteristicas individualizadoras, que la especialidad de los productos
sea, entre otros requisitos para acceder a su registro, consecuencia de una reputacion, siendo
menos intenso el vinculo que se requiere entre los productos y la calidad o caracteristicas de

éstos respecto a las DO. De manera que es suficiente que la calidad o caracteristicas pueda

atribuirse a dicho origen sin exigirse que lo deba ser de manera fundamental o exclusiva.

Asi como hemos visto en las DO, también en las IG se desprenden una serie de matices
propias para el sector del vino recogidas en su normativa europea, Reglamento 1308/2013,
en el cual se proporciona un concepto de indicaciéon geografica en funcién del cual se

establece que “se considerara como tal una indicaciéon que se refiera a una region, a un lugar

5 Cf. Art. 93.1 a) Reglamento UE 1308/2013
6 Cf. Art. 93.1 a) Reglamento UE 1308/2013
7 Art. 5.2 Reglamento UE 1151/2012



determinado o, en casos excepcionales debidamente justificados, a un pafs, que sirva para
designar un producto cuando cumpla los requisitos siguientes: “posee una calidad, una
reputacion u otras caracteristicas especificas atribuibles a su origen geografico; al menos el
85 % de la uva utilizada en su elaboracién procede exclusivamente de esa zona geografica; la
elaboracion tiene lugar en esa zona geografica; y se obtiene de variedades de vid de la especie
“Vitis vinifera” o de un cruce entre esta especie y otras especies del género “I/7#5”°. Como
vemos en el articulo, el Reglamento exige para el caso de productos vinicolas que, ademas de
las comunes exigencias sobre la vinculacién a la zona geografica, provengan de un tipo de
uva concreta para que sean susceptibles de proteccion como IGP.

A su vez, encontramos exigencias particulares en el caso de las bebidas espirituosas,
encontrada su regulacién en el Reglamento 110/2008, ya que no viene exigido en el art 15.1
que sean producidas integramente en una zona geografica, bastando que la determinada
reputacion, calidad y otras caracteristicas sean consecuencia, fundamentalmente, de su origen

geogrziﬁco9.

De las definiciones expresadas, comprendemos que tanto las DO como las IG estin
profundamente vinculadas a la determinacién de un territorio concreto, sin el cual no seran
susceptibles de ser registradas ni amparadas en el marco de protecciéon concerniente a estos
signos distintivos. De manera opuesta, las ETG, o especialidades tradicionales garantizadas,
son aquellos signos distintivos que remarcan los aspectos tradicionales de un producto como
consecuencia de una particular fase de produccién, como la elaboraciéon o composicion, sin
estar, todavia, vinculados a una zona geografica determinada, condicién que en cambio es
menester en las DOP e IGP". Todavia, si bien ambas denominaciones estan vinculadas a su
origen geografico, es también cierto que no se requiere la misma intensidad del vinculo en
ambas. Siendo asi que en las IG se requiere que la calidad o caracteristicas se deban
fundamental o exclusivamente a la zona, es decir, puede derivarse de una u otra, y bastando
que se produzca al menos una de las fases de produccion en la zona geografica, mientras que
en el caso de las DO es necesario que la calidad y las caracteristicas se deban necesariamente
al territorio, de manera acumulativa, exigiéndose ademas que todas las fases sean realizadas

en el territorio.

8 Art. 93.1 b) Reglamento UE 1308/2013
9 Cf. Art 15.1 Reglamento UE 110/2008

10 Cf. ec.europa.eu



B. Las denominaciones de origen e indicaciones geogriaficas como signos

distintivos de la Propiedad Industrial

Cuando hablamos de DO o IG debemos tener claro que estos vienen encuadrados dentro
de los Derechos de Propiedad Industrial, o bien, dentro de aquellos derechos que protegen
bienes inmateriales, y mas concretamente dentro de los llamados signos distintivos de las
empresas''. Estos signos se caracterizan concretamente por cumplir con la funcién de
identificar los productos en el mercado, asi como identificar las caracteristicas referentes a
los mimos, tales como la calidad o la zona geografica de la que provienen. Es por tanto que
los signos distintivos cumplen con una funcién diferenciadora en el mercado, ya que
pretenden informar al consumidor qué productos esta consumiendo, sefialando sus
cualidades y origen concreto. De esta manera, podemos afirmar que la protecciéon de las DO
e IG va a estar orientada por un lado hacia los intereses particulares del empresario
productor, en cuanto pretende que su derecho no venga violado; y por otro lado va a estar
orientada hacia la proteccién de los consumidores, garantizando un buen funcionamiento
del mercado y, como consecuencia, que sean capaces de diferenciar entre los distintos
productos que se ofrecen en el mercado®.

Aqui radica la distincion de los signos distintivos con las invenciones ya que, mientras en las
invenciones se protege el resultado de un proceso de creacion, con el signo distintivo lo que
se pretende proteger es la representacion del signo en cuanto dotada de una funcién
individualizadora. En este sentido, las DO, en cuanto signos distintivos, si bien no identifican
los productos de una misma empresa como sucede con las marcas, individualizan una
categoria de productos, provenientes de una misma zona geografica, que gozan de una serie
de caracteristicas o cualidades que remarcan su calidad como consecuencia de unos factores

humanos y naturales propios de la zona de la que provienen”.

11 Cf. Massaguer Fuentes, José, Aproximacién sistematica general al Derecho de la competencia y de los
bienes inmateriales, Revista General del Derecho, Espafia, 1990, n® 544-545, p. 259.

12 Cf. Gondra Romero, José Marfa, Teorfa general de signos de empresa, Estudios juridicos en homenaje al
profesor Aurelio Menéndez, Civitas, Madrid, 1996, p. 830

13 Cf. Ascarelli, Tullio, Teorfa de la concurrencia y de los bienes inmateriales, Bosch, Barcelona, 1970, p.481



C. Funcionalidad de las Denominaciones de origen y las Indicaciones

geograficas

Como menciondbamos precedentemente, lo que se pretende proteger en las DO e IG no es
el signo en si, sino aquello que el signo representa y la funciéon que éste cumple. Las DO e
IG poseen una funcion indicadora, individualizadora, de la calidad del producto que viene
amparado por éstas, de tal manera que, de cara al consumidor, garantiza que el producto goza
de una serie de caracteristicas propias del nivel de exigencia de la calidad. Ademas, estos
signos distintivos requieren que tales caracteristicas sean vinculadas al origen geografico del
producto, de tal manera que, el producto posee tales caracteristicas por que proviene de tal
origen, siendo éste determinante para la calidad. Mientras las marcas indican el origen
empresarial de un producto, las DO e IG no hacen referencia a un tnico empresario, sino a
un conjunto de productores autorizados que, bajo una misma denominaciéon, cumplen con
una serie de requisitos vinculados a la calidad de los productos y al origen de éstos.

De esta manera, como mencionibamos, se oftrece una necesaria informacién a los
consumidores sobre el verdadero origen del producto y sobre las caracteristicas que éstos
poseen, de tal manera que vienen diferenciados del resto de productos no amparados por
una denominacion geografica en cuanto a la calidad que poseen como consecuencia de los
factores propios del origen geografico. Esto es sin duda el motivo por el cual un consumidor
estarfa dispuesto a ofrecer una cantidad econdémica superior por un producto con
denominacién geografica ya que, al tener la garantia que el producto cumple con una calidad
superior al resto de productos no amparados por DO o IG, entienden que el esfuerzo
empefado para producirlo es superior a un producto de una cualquiera marca. En este
sentido, el esfuerzo empefado también viene protegido, la tradicién en la produccién es
necesario para cumplir con los requisitos de la calidad en cuanto se trata de un factor humano
determinante. Las DO e IG “no son registradas ex 7ovo, sino que para adquirir este derecho
de exclusiva deben probar una existencia y tradiciéon previa la cual debe estar intrinsecamente
relacionada con un origen geografico, unido a su vez al empleo de una determinada materia
prima y a un goodwill, o “saber hacer”, que permita que el derecho otorgue una especial
proteccion sobre el producto con reconocida fama o reputacion”'. Este goodwill podemos
entenderlo también como la buena reputacion o fama que se extiende sobre los
consumidores en relacion al producto amparado por la denominacién geografica. De esta

manera, el consumidor al presentar preferencia por estos productos sobre el resto de

14 Fernandez-Névoa, Catlos, Fundamentos de Derecho de Marcas, Montecorvo, Madrid, 1984, p. 57

10



productos carecientes de cualidades derivadas del origen geografico, genera una reputacion
sobre la denominacién geografica, dotandole también de notoriedad. Por lo tanto,
encontramos de un lado el objetivo de proteger a los consumidores de posibles riesgos de
error sobre las caracteristicas y el verdadero origen del producto a través de una funcion
informativa sobre éstas; pero por otro lado encontramos, también, la finalidad de proteger a
los mismos productores de estos productos, a través del cumplimiento de unos requisitos
especificos referentes a las cualidades del producto, de todos aquellos terceros que pretendan
aprovecharse de la fama o reputacion de ésta sin cumplir con las requisitos de cualidad e
otigen". Esto es el ius prohibendi del cual hablaremos posteriormente y que consiste en la
prohibicion a que terceros no autorizados puedan utilizar el signo, aun si bien se especifique
en sus productos que no provienen de la zona, o bien usen términos deslocalizadores'.

A tal efecto, las denominaciones geograficas deben garantizar el respeto del principio de
veracidad sobre la informacion que ofrecen a los consumidores sobre su producto, haciendo
referencia, como se ha mencionado, a las cualidades concretas asi como del lugar geografico

determinado del que provienen'’.

IV. EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE PROTECCION
EUROPEO

A. Los antecedentes historicos que motivaron la regulacion

Podemos retraer el origen de las DO e IG a la segunda mitad del siglo XIX cuando, en plena
industrializaciéon de los productos, ciertos comerciantes empezaron a hacer referencia del
lugar de origen de sus productos agricolas y artesanales para remarcar que no habfan sido
producido en fabricas. De tal manera, comenzo6 a crearse una costumbre, en lo que a este
tipo de productos se refiere, ya que comenzaron a plasmarse indicaciones alusivas al area
geografica o lugar determinado del que provenian el cultivo y la producciéon. Con el paso del

tiempo estas indicaciones geograficas fueron evolucionando y desglosandose en lo que a la

15 Cf. STC 112/1995 de 20 de julio RTC 1995/112: “El sistema de denominaciones de otigen tiende a
proteger a los productores contra la competencia desleal”’; Cf. Fernandez-Névoa, Carlos, Fundamentos de
Derecho de Marcas, 1984, p. 61

16 Como “tipo”, “parecido” y “estilo”

17 Montero Garcfa-Noblejas, Pilar, Denominaciones de origen e indicaciones geograficas, Tirant, Valencia,

2016, p. 53-60

11



informacion que se proporcionaba sobre el producto, pues bien, de un lado si se presenta
que la informacién sobre el producto reguarda al lugar o area de origen del producto
estarfamos ante una Indicacion de procedencia en strictu sensu, o también llamada IG; mientras
que si unimos esta informacion a la especificacion de las propiedades y caracteristicas que
poseen los productos como consecuencia de su origen, incluyendo los factores humanos y
naturales, estarfamos ante una DO o 1G en s#rictu sensu'®.

Esta separaciéon del modo de reflejar la informacién sobre los productos que se
comercializaban dio paso a que en el siglo XX se forjaban propiamente la separacion ente
DO e IG. Como medidas normativas creadas con el objetivo de proteger cierto tipo de
productos con caracteristicas particulares encontramos, por ejemplo, la creacién de la Oficina
internacional de la Vifa y el vino, el cual tuvo lugar en el primer cuarto del siglo XX y tenfa
pot objeto el reconocimiento y la proteccion de vinos, asi como bebidas espirituosas.

Con el pasar del tiempo cambié el modo en que estos términos eran entendidos ya que hasta
1990 eran entendidos como signos distintivos de la propiedad industrial bajo la riabrica de
Denominaciones de origen. No fue hasta el Reglamento CEE 2081/92y el Acuerdo ADPIC
cuando se pas6 a englobar las DO e IG bajo la rabrica de Indicaciones geograficas en la que
se contenfan ambos términos.

Todavia, lejos de unificar todas las posturas, quedaron muchos puntos a clarificar sobre qué
era lo que se entendia por las indicaciones geograficas, de tal manera que en el ambito de las
relaciones econdmicas internacionales surgieron tensiones frecuentemente sobre el
significado y la proteccién de las denominaciones. A modo de conciliar posturas en el plano
internacional, fueron elaborandose convenios, arreglos con el objetivo de adoptar medidas
comunes para la proteccién de las indicaciones geograficas de modo que, unificando las
posturas sobre el significado de éstas y sobre la extensiéon de su proteccion, pudieran

determinar cuando se estaba realizando un uso ilegitimo.

B. Sistema de proteccion a raiz del Reglamento UE 1151/2012

En el seno de la Unién Europea han sido formulados, con el pasar de los afios, distintos

conceptos juridicos por lo que a la definicién y proteccion de las denominaciones geograficas

respecta, de tal modo que, si bien en ocasiones resulta carente en dar una respuesta y por ello

18 Garcfa-Escudero Marquez, Pio, Compendio practico sobre la proteccién de la Propiedad Industrial, Lex

Nova, Valladolid, 2012, p. 91-93
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precisa de la jurisprudencia como medio interpretativo, es manifiesto que existe un continuo
desarrollo en aras de garantizar una proteccion eficaz, asi como una seguridad juridica. Es
indudable que actualmente las denominaciones geograficas gozan en el seno de la UE de una
gran relevancia, siendo alrededor de tres mil doscientas las denominaciones geograficas
registradas en ella, de las cuales casi mil seiscientas son vinos y bebidas alcohdlicas, y unas
cuatrocientas mil a productos alimentarios y agticolas".

Para ofrecer una proteccion garantista en lo referente a la calidad agroalimentaria, las politicas
legislativas no se reducen unicamente a efectuar un correcto etiquetado de los productos, o
cumplir “ciertas normas fitosanitarias, o encontrar una proteccion juridica similar a la que

72 sino que, como se desprende de los considerandos

proporciona el derecho a una marca
del Reglamento UE 1151/2012 sobre los regimenes de calidad de los productos agricolas y
alimenticios, se remarca “en primer lugar, la proteccién a los consumidores a través de una
mejor informacion de los métodos de produccion y certificacion del origen del producto; en
segundo lugar, el desarrollo del medio rural posibilitando a los productores un mejor acceso
al mercado al desarrollar productos de calidad y diversificar su oferta; y, en tercer lugar, la
proteccion del medio ambiente por la potenciacion de métodos de produccion mas naturales
y la sostenibilidad en el uso de los factores de produccion”. Estos son los elementos que el
legislador europeo considera que generan un valor afiadido sobre los productos amparados
por denominaciones geograficas frente al resto de signos distintivos. De este modo, en el art.
1 del Reglamento se afirma que, el mismo, “tiene por objeto ayudar a los productores de
productos agricolas y alimenticios para que informen a los compradores y consumidores de
las caracteristicas y las cualidades de produccién de dichos productos, garantizando asi una
competencia leal para los agricultores y productores de productos agricolas y de alimentos
que presenten caracteristicas y atributos con valor afiadido; la accesibilidad de los
consumidores a informacion fiable relativa a tales productos; el respeto de los derechos de

propiedad intelectual, y la integridad del mercado intetior”'

. A su vez, el art. 4 concluye cual
es el objetivo del sistema de DO e IG, afirmando que se establece el régimen juridico “para
ayudar a los productores de productos vinculados a una zona geografica: asegurandoles una
remuneracion justa por las cualidades de sus productos; garantizando a los nombres de esos

productos, como derechos de propiedad intelectual, una proteccién uniforme en todo el

19 Cf. Guillem Carrau, Javier, Denominaciones geograficas de calidad, Tirant, Valencia, 2021, pp. 232-236
20 Montero Garcia-Noblejas, Pilar, Denominaciones de origen e indicaciones geograficas, Tirant, Valencia,
2016, p. 150

21 Art. 1 Reglamento UE 1151/2012
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territorio de la Unidn; proporcionando a los consumidores informacién clara sobre las

propiedades que confieran valor afiadido a dichos productos”.

1. El concepto de “regimenes de calidad”

El Reglamento 1151/2012 establece, en su art. 3, bajo la rabrica de “regimenes de calidad”,
los signos distintivos encuadrados en los titulos II, III y IV del Reglamento. Concretamente,
establece que tienen consideracion de “regimenes de calidad”: las denominaciones de origen
protegidas e indicaciones geograficas protegidas, las especialidades tradicionales garantizadas
y los términos de calidad facultativos. Esta denominacion de “regimenes de calidad” viene
utilizada por el Reglamento con el objetivo de identificar y proteger todos aquellos nombres
y términos “que indiquen o describan productos agricolas con caracteristicas que confieran
valor anadido o atributos que aporten valor afiadido como consecuencia de las técnicas
agrarias o de los métodos de transformacién utilizados para su produccion, o de su lugar de
produccién o de comercializacion”. De tal manera, el Reglamento sera de aplicaciéon para
todos los “regimenes de calidad”, o bien, para aquellos signos que identifiquen productos
alimentarios con unas caracteristicas concretas. Todavia, el Reglamento no sera de aplicacion,
en funcién del art. 16, para el ambito de proteccion de los productos que tengan
consideracion de “vinos, vinos aromatizados, bebidas espirituosas, productos de agricultura
ecoldgica y productos de las regiones ultraperiféricas”.

Nos encontramos pues, en el Reglamento 1151/2012, la unificacién de los nexos I y II del
antiguo Reglamento 510/2006, uniendo de esta manera, la normativa para la proteccién de
los productos alimenticios y agricolas. Sin incluir, claro esta, los mencionados anteriormente,
los cuales estan regulados en los Reglamentos propios.

De mismo modo, el Reglamento introduce una serie de definiciones, carentes en el 510/2006,
como son “tradicional”, “etiquetado”, y “productos transformados”, mientras que recupera

otras que si estaban presentes como “términos genéricos y “agrupacion’.

22 Art. 4 Reglamento UE 1151/2012
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2. Las denominaciones de origen

El Reglamento 1151/2012 define a las DOP como “un nombre que identifica un producto
originario de un lugar determinado, una region o, excepcionalmente, un pais; cuya calidad o
caracteristicas se deben fundamental o exclusivamente a un medio geografico particular, con
los factores naturales y humanos inherentes a él, y cuyas fases de produccion tengan lugar en

su totalidad en la zona geografica definida”.

Segun la doctrina, la definicién que ofrece el Reglamento no difiere de la tradicionalmente
concebida en los Derechos nacionales y en los tratados internacionales. En parte, esto es
debido a que el Reglamento 2082/92 cre6 un sistema de proteccién tomando como
referencia al Acuerdo de Lisboa®. El mismo Reglamento 2082/92 definia en su art 2 la DOP
como “el nombre de una regién, de un lugar determinado, o en casos excepcionales de un
pals, que sirve para designar a un producto agricola o un producto alimenticio originario de
dicha region, lugar o pafs, y cuya calidad y caracteristicas se deben fundamental o
exclusivamente al medio geografico, con sus factores naturales y humanos, y cuya

produccioén, transformacion y elaboracion se realiza en una zona geografica delimitada”.

Como vemos en las definiciones de ambos Reglamentos, el vinculo geografico es sustancial
para poder hablar de DOP, de tal manera que la denominaciéon de un producto debe estar
conectado a un determinado lugar donde se haya su zona de produccion. Esta zona
geografica, todavia, carece de contornos minimos pero no de maximos, de tal manera que
una zona o area no se considera lo suficientemente pequefa para determinar la procedencia
de un producto. Sin embargo, los contornos maximos los marca la expresion “pais” que, sin
perjuicio de que haya sido incluido como lugar legitimo para la procedencia de un producto
DOP, solo es susceptible de ser registrable en caso especiales, como es el caso de los Estados
de extension reducida .

Del mismo modo la definicién de DOP se extiende “a algunas designaciones geograficas de
productos cuyas materias primas procedan de una zona geografica mas extensa o diferente

de la zona de transformacién, siempre que se haya delimitado la zona de produccion de la

23 Si bien es similar la definicion de denominacién de origen, todavia, en el Acuerdo no se distinguen las
categorfas de IG Y DO, sino que ambas eran entendidas como DO

24 Cf. Conclusiones del Abogado General Ruiz-Jarabo, asuntos acumulados C-465/02 y C-466/02 de
10/5/2005, apartados 32y 33
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materia prima, existan una condiciones especificas para la produccién de las materias primas
y exista un régimen de inspeccién que garantice la observancia de estas condiciones”?.

También, en funcién del Reglamento 1151/2012 son susceptibles de proteccién ciertas DOP
que en su denominacién no contienen referencia a una zona geografica determinada, como
es el caso de la AOC* del queso francés Reblochon, asi como también es el caso de la DOP
espafola Queso de Tetilla que, si bien no hace referencia a una zona geografica determinada
en su denominacion, proviene de la zona geografica de Galicia*. En estos casos se tiene en
cuenta, en via de registro, la caracteristica “tradicional” de los productos, como consecuencia
de los elementos naturales y humanos que influyen en su caracterizacion, sin perjuicio de que
deban ser producidos, transformados y elaborados en una zona geografica delimitada™.

En la definicion de DOP encontramos también la exigencia de que exista un vinculo
cualitativo entre el lugar y el producto, o bien, que el producto tenga una serie de cualidades
o propiedades que lo hagan distinto del resto de productos del mismo género. Estas
cualidades deben responder a una serie de condiciones particulares conocidas como “factores

naturales”, sin perjuicio de los “factores humanos”, entre los que se incluyen el clima, la

b
vegetacion y el terreno™. Este es el caso de la IGP Jijona y Turrén de Alicante. En el asunto
C-3/91, Exportur, el TJUE determiné que la IGP posefa unas caracteristicas como
consecuencia del medio en el que es producido, o bien los factores naturales, asi como por

unos factores humanos, entre los que encontramos unos concretos métodos de produccion

y una tradicion™.

2> Montero Garcia-Noblejas, Pilar, Denominaciones de origen e indicaciones geograficas, Tirant, Valencia,
2016, p. 85

20 DOP en francés

27 Cf. queixotetilla.org

28 Normalmente los distintivos tertitoriales llevan el nombre de una ciudad, de una localidad, de una zona o de
un regiéon mds o menos extensa. Pero en el trafico econémico se conocen otros signos de mayor alcance que
no evocan directa o inequivocamente una procedencia territorial, sino que la sugieren de forma indirecta. Este
es el caso de los términos tradicionales que no evocan de modo inmediato a un territorio determinado. Cuando
cumplan los requisitos del articulo 2.1 del Reglamento UE 510/2006 quedan equiparadas a una DOP

2 De esta manera el Reglamento dispone que se consideraran DO algunas denominaciones tradicionales,
geograficas o no, que designen un producto agticola o alimenticio originario de una regién o lugar determinado
y cuya calidad y caracteristicas se deban fundamental o exclusivamente al medio geografico con sus factores
naturales y humanos y cuya produccién, transformacién y elaboracion se realicen en una zona determinada.
Conclusiones del Abogado General Ruiz-Jarabo, asuntos acumulados C-465/02 y C-466/02

30 Cf. STJCE de 10/11/1992, asunto C 3/91
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No encontramos, todavia, como requisitos para el reconocimiento de una DOP que esta
deba gozar de un prestigio, reputaciéon o renombre. La doctrina, considerando la normativa
europea carente en este punto, apunta a que estos deberfan ser elementos necesarios, o al
menos tenidos en cuenta, para el reconocimiento de una DOP o IGP. Siendo asi que “en los
tramites de elaboracién del Reglamento CEE 2081/92, el Dictamen del Comité Econémico
y Social recomenddé que deberia incluirse el caracter “tradicional” e “histérico” de los
productos como condiciones necesarias para reconocer a un nombre geografico como DO”.
Lo que se pretendié con esta recomendacion fue evitar que el esfuerzo y el saber hacer de
los productores terminara convirtiéndose en una practica genérica como consecuencia de
una falta de proteccioén adecuada. Todavia, si bien no fue plasmada en el Reglamento CEE
2081/92 ni en el 1151/2012, es actualmente la jurisprudencia europea la encargada de

interpretar en qué casos es protegible el caracter “tradicional”.

Por lo tanto, a efectos del registro de una DOP, sera necesario, en funciéon del art. 7 del
Reglamento 1551/2012, determinar las cualidades o caracteristicas del producto que deben
por su parte estar vinculadas a un area geografica concreta, junto a factores humanos y
naturales, de manera que sea manifiesta esta necesaria conexion entre calidad y entorno fisico.
Para determinar este vinculo, entre las caracteristicas y el area de origen, el art. 7 del
Reglamento 1151/2012 “dispone la obligacion de citar la informacion relativa a la zona
geografica, incluidos los factores naturales y humanos, pertinentes a efectos del vinculo y la
informacién de la calidad del producto en lo que se debe fundamental o exclusivamente a su
entorno geografico, asi como la interaccién causal necesaria entre ambas informaciones™".
Se determina esta necesidad de vincular las caracteristicas con el area geografica debido a que
el legislador entiende que, en el caso de productos DOP, el medio geografico, unido a
factores naturales y humanos, es lo que le confiere al producto sus caracteristicas
fundamentales y diferenciables del resto de productos del mismo género. Por lo tanto, se
exige para su registro una informacién detallada sobre el nexo causal entre las caracteristicas
del producto y la zona de origen del mismo. Por su parte, Millan Salas, destaca como factores

naturales aquellos relacionados con el suelo; la altitud; la latitud; la situacién geografica™; el

clima; la raza animal, entre otros, mientras que, por el contrario, entiende como factores

31 Art. 7 Reglamento UE 1151/2012

32 Bosque, sierra, valle, mar y/o montafia
) ) ) }
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humanos aquellos métodos, &now-how, o técnicas utilizadas por los habitantes de la zona

geografica para la produccion, elaboracién o crianza del producto™.

3. Las indicaciones geograficas

Las IGP vienen definidas en el art 5.2 del Reglamento 1151/2012 como “un nombre que
identifica un producto: originario de un lugar determinado, una regioén o un pafs, que posea
una cualidad determinada, una reputacién u otra caracteristica que pueda esencialmente
atribuirse a su origen geografico, y de cuyas fases de produccion, una al menos tenga lugar
en la zona geografica definida”.

La diferencia de las IGP con las DO radica en el hecho que, mientras la DOP protege “una
cualidad del producto que se considera exclusivamente por su lugar de procedencia y por los
factores humanos y naturales de la zona delimitada de su elaboracién, produccion y
transformacion”, las IGP no son tan exigentes por lo que respecta al vinculo existente entre
las cualidades del producto y su origen geografico. En las IGP no se exige que las
caracteristicas del producto sean fundamental o exclusivamente consecuencia de la zona
geografica, sino que sea susceptible de establecerse un nexo causal de relacién entre la calidad

del producto y la zona geografica.

Este vinculo geografico, en funcién del art. 5, deberda manifestarse en al menos uno de los
procesos de produccion, entendiéndose por estos procesos, la produccion, la transformacion
o la elaboracién. Al menos uno de estos procesos debera efectuarse en dicha area geografica
determinada y, como consecuencia del vinculo con la zona, dotara al producto de una calidad,
reputacion u otras caracteristicas. Este vinculo, en funcién del art. 7, debera ser demostrable
a efectos de registro, a través de informes que demuestren la existencia de la reputacion del
nombre del producto, asi como el nexo causal entre la calidad y el origen geografico del
producto. EI TJCE, por su parte, ha establecido, a través de jurisprudencia, que la CE debera
limitarse a registrar una denominacién geografica como IGP, en vez de DOP, cuando las
autoridades competentes del area geografica asi lo estimen conveniente debido a las
caracteristicas del producto, aun, si bien en los propios pliegos de condiciones de registro no

se precisa que todas las materias primas deban proceder de la misma zona geografica

3 Cf. Millan salas, Francisco, L.a Denominacién de Origen, Reus, Madrid, 2012, p. 218
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definida™. No seran todavia susceptibles de registro como IGP aquellos nombtes geograficos
que carezcan del vinculo entre alguna de las cualidades del producto y el origen geografico
del mismo. El precepto, como afirma el TJUE, solo es predicable para el registro de nombres
indicativos de productos en los que exista una relacién directa entre los aspectos cualitativos

y geograficos™.

C. El desarrollo de la normativa internacional para la proteccion
1. Los principales textos internacionales que impulsaron la proteccion

a.  Convenio de Paris

El Convenio de la Unién de Paris o CUP es conocido por ser el primer acuerdo internacional
que brind6 proteccion a las DO e IP. En 1878 naci6 este proyecto ambicioso con el objetivo
de constituir una Unién General para la Proteccion de la Propiedad Industrial que velase, a
través de conferencias o reuniones anuales, por la protecciéon de las practicas comerciales
ofreciendo soluciones a las problematicas presentes en el comercio internacional. As{ lo
entendemos en su art. 1 cuando afirma que su objetivo sera la proteccion de la propiedad
industrial, teniendo como objeto “las patentes, los modelos de utilidad, los disefios
industriales, las indicaciones de procedencia o las denominaciones de origen, y la represion
de la competencia desleal y para cuyo cumplimiento se crea la Union para la proteccion de la

propiedad industtial”?

. Ademas, el mismo articulo ofrece una definicién de lo que se
entiende por propiedad industrial, entendiéndolo desde su acepcion mas amplia y no solo en
lo referido a la industria y al comercio, “sino también al dominio de las industrias agricolas y
extractivas y a todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas
de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas”.

El CUP, si bien no se regula las DO de manera exhaustiva, supuso un camino hacia una
tutela juridica de la DO. Esto lo observamos en su art 2, en la que el CUP incluye

expresamente a las DO como parte de la propiedad industrial y como susceptible de

proteccion a través del convenio”. Todavia, a pesar de esta inclusion entre los derechos de

3 Cf. STJCE 6/6/2001, asunto Spreewilder Gurken, C-269/99, apartado 42 y 62

3% Cf. STJCE 7/11/2000, C-312/98. Sobte el reconocimiento de la proteccién de la indicacién geografica
Warstein, relativa a cervezas, para una fabrica situada a mas de 40 Km de Warstein

36 Art. 1 Convencién de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, CUP

37 Cf. Art. 2 Convencion de Paris
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la propiedad industrial, lo cierto es que el art. 10 ofrece mas bien una proteccién
correspondiente a las meras indicaciones de procedencia. Desde el punto de vista del
Derecho mercantil, Fernandez Novoa considera que el CUP constituye el corpus técnicamente
miés depurado de normas supranacionales en el ambito de la propiedad industrial®®. Esto es
debido, como afirma la doctrina a que “el precepto se limita a reprimir la utilizacién directa
o indirecta de una indicacién falsa concerniente a la procedencia del producto o a la identidad
del productor, fabricante o comerciante, pero sin contemplar el supuesto de indicaciones que
sin ser falsas pueden ser engafiosas o inducir a error al usuario sobre el verdadero origen™”.
Por lo tanto, si bien ofrece una proteccion contra las practicas que puedan inducir a error,
todavia es insuficiente, en cuanto a la proteccion de las DO, al no desarrollar mas lo que
entiende por practicas engafosas sobre el verdadero origen del producto. Todavia, es
necesario reconocer que auspicié una proteccion real, basado en el principio de veracidad,
de los productos reconocidos como DO. De esta manera, se estipulé contra las falsas

indicaciones de procedencia una sancion de retirada del mercado, de igual manera en la que

se estaba operando en el caso de marcas ilicitas.

b. Arreglo de Madrid

Como consecuencia de la incompleta, o carente en algunos aspectos, proteccion de las DO
en el marco del comercio internacional, en 1891 naci6 el Arreglo de Madrid para la represion
de las indicaciones de procedencia falsas o enganosas. Este Arreglo tuvo su origen como una
necesidad por ofrecer una mas exhaustiva regulacién en lo referente a los supuestos de
violacion de DO, asi como en lo referente a las sanciones impuestas y a la efectividad de
éstas. De esta manera el AMIP, como también es conocido, obligaba a los Estados firmantes
a impedir no solo el uso de indicaciones de procedencia engafiosas, como era el caso de el
CUP, sino también los supuestos de indicaciones de procedencia que pudieran inducir a error
sobre el verdadero origen de los productos®. Con el objetivo de ofrecer esta regulacion, el

AMIP establece una serie de disposiciones por las que “la intervencién de las mercancias

38 Cf. Fernandez-No6voa, Catlos, La proteccion internacional de las denominaciones geograficas de los
productos, Tecnos, Madrid, 1970, p. 134

3 Marofio Gargallo, Marfa del Mat, La proteccion juridica de las denominaciones de otigen en los derechos
espafiol y comunitario, Marcial Pons, Madrid, 2002, p. 32

40 Cf. Guillem Carrau, Javier, Denominaciones geograficas de calidad, Tirant, Valencia, 2021, p. 101
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debe realizarse en el Estado donde el producto con la indicacién engafosas o falsa haya sido
realizado o en el que los bienes que llevan dicha informacién han sido importados”. Asi
mismo, se establece que las sanciones previstas en el art. 1 sélo entraran en juego cuando la
indicaciéon de procedencia falsa figure en el mismo producto, o bien su embalaje o
envoltorio*.

Este Arreglo ofrece, por otra parte, una serie de variaciones terminologicas de manera que
introduce bajo la rubrica de “denominaciones regionales de procedencia” a las DO e IG,
excluyendo ademas el uso de nombres genéricos, en funcién de su art. 4, al expresar que “las
autoridades judiciales de cada Estado a decidir qué denominaciones, por su caracter genérico,
no son susceptibles de ser amparadas por el Arreglo®.

A este Arreglo, por tanto, le debemos reconocer principalmente la introduccion del concepto
de genericidad en el ambito de la proteccién de los signos distintivos y mas concretamente
parala proteccioén de las DO e IG a nivel internacional. Todavia encontramos algunos puntos
que desde luego parecen cuanto menos desprovistos de unificaciéon ya que, en funciéon del
mismo art. 4, los productos viticolas no podran ser declarados genéricos, mostrando de esta
manera que este tipo de productos gozan de un caracter privilegiado respecto del resto de
denominaciones®. El AMIP tampoco ofrecera una proteccion especifica a las DO, sino que
protegera a las indicaciones geograficas en general, es decir, tanto a las DO como a las IG en
sentido estricto, de tal manera que cualquier producto con una indicaciéon de procedencia
falsa o falaz que indique directa o indirectamente como pafs o lugar de origen un pais
miembro de la Unién, provocara en funciéon de los art. 1y 2 del Arreglo una imposicion de
sanciones de caracter impositivo*™. Si bien reconocemos una expansiéon en el dmbito de
proteccion del AMIP, en cuanto a la proteccién de las DO contra el uso de términos
genéricos, asi como en cuanto a la proteccion frente al uso de indicaciones falaces o falsas,
todavia no se hace ningtn tipo de alusién a la proteccion de las DO contra el uso de términos
deslocalizadores que, si bien no indican de manera falaz un origen geografico, puedan inducir

a error a los consumidores acerca del verdadero origen del producto y de sus caracteristicas.

4 Cf. Art. 1 Arreglo de Madrid para las Indicaciones de Procedencia, AMIP

4 Cf. Art. 4 Arreglo de Madrid para las Indicaciones de Procedencia, AMIP

4 Cf. Guillem Carrau, Javier, Denominaciones geograficas de calidad, Tirant, Valencia, 2021, pp. 101-103
4 Cf. Art. 1y 2 Arreglo de Madrid para las Indicaciones de Procedencia, AMIP
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. Arreglo de Lisboa

El Arreglo de Lisboa o ALDO, que tuvo lugar en 1958 durante la Conferencia diplomatica
de Lisboa, representd un avance y mejoria en la proteccion de las denominaciones de origen
se refiere, llegando a marcar un avance hacia la internacionalizacion de la proteccion de las
denominaciones de origen en aquellos aspectos no tratados en el CUP o el AMIP. E1 ALDO

ha sido considerado, por cierta parte de la doctrina®, como el intento de elevar a las

,
denominaciones de origen como grandes protagonistas del acuerdo. Como hemos analizado
previamente, los textos del CUP y el AMIP protegfan a las denominaciones de origen, si bien
de una manera limitada e incluso insuficiente en algunos aspectos que a dia de hoy se
consideran primordiales para la defensa de los productos amparados, como el nexo causal
de calidad y el origen geografico o el uso de términos deslocalizadores. Como consecuencia
de estas limitaciones en el ambito de protecciones de las denominaciones de origen, la
Oficina de la Unién Internacional presentd un Proyecto de Arreglo para la ampliacion de la
defensa de las denominaciones de origen. Como consecuencia de la adhesion a este Arreglo,
los Estados firmantes se comprometian a proteger en su territorio, en funcién de los términos
del Arreglo, las denominaciones de los productos de otros Estados miembros que hubieran
sido inscritos en la Oficina internacional de la OMPL

A efectos de este Arreglo, las denominaciones de origen pasaran a ser entendidas como “la
denominacién geografica de un pais, de una region o de una localidad que sirva para designar
un producto del mismo y cuya calidad o caracteristicas se deban exclusiva o esencialmente al
medio geografico, comprendidos los factores naturales y los humanos™*. Del mismo modo,
se determina por primera vez que los productos amprados por una denominacion de origen
han de gozar de una notoriedad segin lo estipula el art. 2.2 del Arreglo, o bien, “el pafs de
origen es aquel cuyo nombre constituye la denominacion de origen que ha dado al producto
su notoriedad o bien aquel en el cual estd situado la regiéon o la localidad cuyo nombre
constituye la denominacién de origen que ha dado al producto su notoriedad”*’. Asf mismo,
se exige que dicha denominacién posea reconocimiento y proteccion en el pafs de origen, de

tal modo que la denominacién geografica que posea el producto ha de vincularse a un

4 Cf. Guillem Carrau, Javier, Denominaciones geograficas de calidad, Tirant, Valencia, 2021, pp. 104-105

46 Art. 2.1 Arreglo de Lisboa para la proteccion de las Denominaciones de Origen y su registro internacional,
ALDO

47 Art. 2.2 Arreglo de Lisboa para la proteccién de las Denominaciones de Origen y su registro internacional,

ALDO
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reconocimiento por parte de la administraciéon del mismo, para que posteriormente pueda
ser susceptible de inscripcién en el Registro internacional de la OMPIL. Podemos afirmar, en
vistas a estos requisitos estipulados en el Arreglo que el mismo se fundamenta, como base
para la proteccion de las denominaciones de origen, en el principio de reconocimiento mutuo
de las denominaciones de origen registradas en las distintas administraciones de los Estados
miembros. Sobre la definicion, que aporta el Arreglo, podemos decir que crea un precedente
en el Derecho Internacional al ser el primer tratado en definir el concepto juridico de
denominacién de origen en el Derecho internacional.

Con el objetivo de ampliar la protecciéon de las denominaciones de origen, el ALDO
manifiesta en su art. 3 que “la protecciéon sera asegurada contra toda usurpacion o imitacion,
incluso si el verdadero origen del producto figura indicado o si la denominacién se emplea

b

en traducciéon o va acompanada de expresiones tales como “género”; “tipo”, “manera”,

“imitacién” o similares”™. De tal manera, encontramos que se pretende proteger a las DO
contra todo uso de una denominacién registrada, directo o indirecto, por parte de terceros
no legitimados que, aprovechando la reputacion de ésta, indican la procedencia del producto
registrado o la identidad de un productor sin estar legitimados para ello. Lo mismo se aplica
al uso de términos deslocalizadores por los que, si bien desvinculan del lugar geografico
protegido, se busca generar una confusién en el consumidor acerca del verdadero origen del
producto aprovechando la reputaciéon de una denominacién protegida®.

Para un gran sector de la doctrina, a lineas generales, el ALDO fue acogido muy
positivamente ya que supuso un gran avance, respecto del CUP y del AMIP, en la proteccion
de las denominaciones protegidas, superando los inconvenientes que venian encontrados en
los acuerdos anteriores y consolidando un sistema administrativo internacional para el
registro de las denominaciones de origen™.

Si bien este Arreglo esta en desuso actualmente™, es cierto que, todavia, sirvié de inspiracion
para la creacién de las normativas nacionales en materia, asi como para acuerdos bilaterales

y, patticularmente importante para nosotros, para la redacciéon del Reglamento CEE 2081/92

que detivo en el actual Reglamento 1151/2012.

4 Art. 3 Acuerdo de Lisboa relativo a la proteccion de las denominaciones de origen y su registro
internacional, ALDO

4 Cf. Guillem Carrau, Javier, Denominaciones geograficas de calidad, Tirant, Valencia, 2021, pp. 105-107
50 Cf. Lopez Benitez, Mariano, Las denominaciones de origen, Cedecs, Barcelona, 1996, p. 45

51 Hasta el 2018 solo mil doce denominaciones de origen fueron registradas
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d  Acuerdo ADPIC

El Acuerdo ADPIC consisti6 en un acuerdo sobre los derechos relacionados de la propiedad
intelectual relacionados con el comercio que fue incluido en el anexo 1C del Acuerdo de
Matrakech de 1994, Si bien este Acuerdo no trata a las denominaciones de origen como
objeto de regulacion especifica en el mismo, todavia debemos sefialar que como
consecuencia del mismo derivé, indirectamente, una proteccion de las DO en la medida en
que se interpretaron incluidas en las disposiciones sobre las “indicaciones geograficas” ». En
el art. 22, con el titulo “proteccion de las indicaciones geograficas”, el Acuerdo da una
definicién de éstas como aquella “indique un producto como originario del territorio
miembro o de una regiéon o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad,
reputacion u otra caracteristica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen
geografico”™. Este articulo es de suma importancia debido al hecho que exige, para la
existencia de una indicaciéon geografica, un doble vinculo entre el producto que designa y su
region de origen.

De esta manera, establece que la “indicacion geografica” debera, por un lado, ser utilizada
para identificar un producto como originatio de un Estado Miembro™. Mientras que, por
otro lado, el término “indicacién geografica” estara marcado por un caracter cualitativo, ya
que la indicacién debera poseer “una determinada calidad, reputacion u otra caracteristica”
que serd, a su vez, imputable al origen geografico del producto.

A la luz del articulo, los términos “calidad” o “prestigio” deberan interpretarse en funcioén
de una descripcién precisa del producto o método de produccion, ya que poseyendo una
serie de caracteristicas determinadas debera diferenciarse del resto de productos del mismo
género.

De esta manera, encontramos que los tres elementos, calidad, reputacién y caracteristicas
determinadas, deberan ser consecuencia de la asociacién del producto a una zona geografica

determinada de la que adquieren la diferenciaciéon con el resto de productos del mismo

52 El Acuerdo de Marrakech dio lugar a la creacion de la Organizacién Mundial del Comercio o OMC

53 Cf. Marofio Gargallo, Maria del Mar, La proteccion juridica de las denominaciones de origen en los
derechos espafiol y comunitario, Marcial Pons, Madrid, 2002, p. 37

5 Art. 22 Acuerdo plurilateral ADPIC

% La “indicacién geografica” se entendera conforme a la geografia fisica, geografia administrativa, la geografia

econémica y humana
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género. Conforme a esta interpretacion, la protecciéon del ADPIC sera otorgada siempre y

cuando estos elementos existan tanto simultineamente como por separado en un producto™.

Con el Acuerdo ADPIC, las denominaciones geograficas, o indicaciones geograficas, pasaron
a tener un régimen juridico mucho mas completo y amplio que en los acuerdos anteriores.
Estableciendo un concepto de “indicaciéon geografica” y requiriendo un estandar general que
derivase del vinculo entre el producto y la zona geografica, el ADPIC presenté un modelo
juridico muy concreto pero que, a su vez, se caracterizaba por la globalidad y la flexibilidad,
ya que no imponia a los Estados Miembros del Acuerdo una sistema especifico de proteccion
de las indicaciones, sino que los Estados miembros seguian poseyendo la libertad de expandir
e implementar, en sus propios ordenamientos juridicos, aquellas disposiciones para la
proteccion de las indicaciones geograficas que tuvieran por convenientes. De esta manera, si
bien derivé una unificacion en cuanto a los requisitos para tener consideracion de “indicacion
geografica”, resulté en una implementacion descoordinada, por parte de los Estados,

respecto a la normativa de proteccion para la defensa contra usos ilegitimos en el comercio.

2. La funcién de la OMPI en el marco internacional

La Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, conocida como OMPI, naci6 en el
seno de las Naciones Unidas en 1967, a raiz de la Convencion en Estocolmo, sobre los
fundamentos del BIRPI”, con el objetivo de coordinar las actividades de la Unién de Paris,
as{ como brindar un desarrollo de la proteccion de los derechos de la propiedad intelectual.
En su art. 3 encontramos los fines que pretende alcanzar, siendo estos, “fomentar la
proteccion de la propiedad intelectual en todo el mundo mediante la cooperacion de los
Estados, en colaboracién, cuando asi proceda, con cualquier otra organizacién internacional,

y asegurar la cooperacién administrativa entre las Uniones™.

5 Hay que tener en cuenta que la calidad y las caracteristicas determinadas son apreciaciones objetivas y no
pueden ser alcanzadas si el producto se produjera en otro lugar distinto al de la IG. La reputacion esencialmente
atribuible a un origen geografico es una consideracion subjetiva si bien es cierto que la reputaciéon de un
producto esta siempre en relacién con la calidad del mismo

5T Bureaux Internationanx Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectnelle

58 Art. 3 Convenio de Estocolmo de 1967, OMPI
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Si bien pareciera que esta Convencion no tuviera relevancia en la proteccion de la proteccion
de las DO e IG, la OMPI a raiz de una revision de las disposiciones administrativas y de las
clausulas finales de la CUP, AMPI y ALLDO, comenz6 a elaborar un proyecto de tratado en
1974, concerniente a la proteccion de las DO e IP”, con el objetivo de realizar una revision
al texto de la CUP, asi como establecer un modelo de normativa aplicable a las indicaciones
geograficas. De esta manera, “en 1990 un Comité de expertos sobre la proteccion
internacional de las IG propuso la sustitucion de los conceptos 1P, indicacion de procedencia,
y DO, denominacion de otigen, por el término 1G, indicacion geografica™®.

La OMPI, en su esfuerzo por mejorar las medidas para la proteccion de la propiedad
intelectual, encuentra que las normativas internacionales y nacionales para la proteccion de
las IG son insuficientes en algunos aspectos. De tal manera, entiende que, por ejemplo, a
pesar de la numerosa proteccion que ampara a estas indicaciones, muchas de éstas vienen

registradas como nombres de dominio de internet por terceros ajenos que pretenden

aprovecharse de la notoriedad de la indicacion geogr{lﬁcam.

El Plan de trabajo que la OMPI pretende llevar a cabo actualmente, en materia de
b
denominaciones de origen, reune las siguientes iniciativas: “cuestionario sobre la proteccion
gen, gu
en los sistemas nacionales y regionales de las indicaciones geograficas; cuestionario sobre el
uso o uso enganoso de las indicaciones geograficas, nombres de lugares y términos
geograficos en Internet y en el ambito de los nombres de dominio; y Estudio sobre el estado
de la cuestiéon de los nombres de dominio y las indicaciones geograficas por estados
miembros”®. Entre los trabajos operados en el seno de la OMPI destacamos que han sido
promotores a nivel internacional de que “por protecciéon de una indicaciéon geografica se

entienda la prohibiciéon de utilizar la misma para productos que no provienen del area

% En el momento en el que fue realizado, las indicaciones geograficas eran entendidas como indicaciones de
procedencia

60 Cf. Art 3 Convenio de Estocolmo de 1976, OMPI

61 Al registrarse como nombres de dominio por terceros sin derecho, los verdaderos titulares de las indicaciones
geograficas se ven obligados a emplear nombres compuestos o derivados en lugar de utilizar el nombre
geografico o la denominacién, lo que complica la accesibilidad y disponibilidad dependiente de los conocidos
como motores de busqueda. Ademas, las informaciones suministradas en los sitios registrados por no titulares
de la indicacién geografica causan confusiones en el usuario, debilita la notoriedad y banaliza el nombre
geografico en cuestién. Un caso conocido fue el de la website “champ.ne.org” registrado por una sociedad
americana para designar una web que ofrece servicios de correo electrénico

02SCT/41/13
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geografica a la que hace referencia o como denominaciéon geografica genérica de un

9563

producto”, que si bien a nosotros resulta obvio, no ha sido de facil captaciéon en otros

ambitos normativos de la esfera internacional y nacional.

3. La armonizacién entre el sistema internacional y el comunitario

El Acta de Ginebra, emanado por la OMPI, consistente en una adhesiéon al Arreglo de
Lisboa, en lo relativo a las denominaciones de origen y las indicaciones geograficas, supuso
una extension del sistema de reconocimiento y proteccion de las denominaciones de origen
a las indicaciones geograficas que, hasta el momento, no eran objeto del llamado sistema de
Lisboa®.

Precedentemente, en mayo de 2015, se adopt6 en Ginebra un nuevo acuerdo internacional
a fin de establecer un sistema internacional de registro y protecciéon que tuviera por objeto
posibilitar que los titulares de denominaciones de origen y de indicaciones geograficas
pudieran presentar una unica solicitud y pagar un tnico conjunto de tasas para obtener
proteccion en las distintas jurisdicciones nacionales.

De este modo, con la extension de la proteccion de las DO e IG, se persiguio crear un sistema
de protecciéon que tuviera en cuenta los actuales sistemas nacionales o regionales para la
proteccion de designaciones distintivas. A su vez, supuso la adhesiéon de diversas
organizaciones internacionales, como la Unién Europea, para fomentar que la proteccion

mas eficaz como mas integrador(’s.

En el Acta de Ginebra encontramos diferenciadas las denominaciones de origen de las
indicaciones geograficas, asi como también encontramos otro tipo de indicaciones
denominadas “indicaciones geograficas transfronterizas”, que son aquellas cuyo origen esta

en una zona geografica que comprende el territorio de dos Partes Contratantes adyacentes®.

6 Documento OMPI, GEO/CE/1/12

% Ambas en conjunto, el Arreglo de Lisboa y el Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa conforman el Sistema
de Lisboa, que ofrece una proteccién internacional mas completa y eficaz de los nombres de los productos
cuya calidad esta vinculada con el origen

5 Cf. Guillem Carrau, Javier, Denominaciones geograficas de calidad, Tirant, Valencia, 2021, p. 112

% Cf. Art. 2 Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa
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También encontramos un sistema de salvaguardia de los derechos de terceros, de tal manera
que, cualquier tercero cuyos intereses pudieran verse afectados por un registro internacional
puede solicitar a su Administracion nacional competente que notifique una denegacion de la
proteccién con respecto al registro. Esta se trata de una adicién a la denegacién de la
proteccion ex officio tradicional. Por otra parte, el Acta de Ginebra contempla también
salvaguardia para la proteccion de derechos de marcas anteriores, la utilizaciéon anterior de
términos genéricos, nombres de persona utilizados en la actividad comercial y derechos
basados en denominaciones de variedad vegetal o de raza animal.

Una de las principales criticas al Acuerdo de Lisboa era la rigidez del sistema de proteccion
y ello conllevé que un nimero pequefio de Estados acabara formando parte del mismo. Por
ello, el Acta de Ginebra introduce diversas flexibilidades en el sistema de Lisboa pretendié
armonizar el mercado internacional promoviendo este registro tnico.

Para fomentar esta armonizacion en el registro y al proteccion de estos derechos, se permite
a los Estados miembros la capacidad de determinar, a través de las distintas normativas
nacionales, como lograr los objetivos y requisitos que se estipulan en el Acta, ya sea

recurtiendo a un régimen de proteccion s#i generss, al sistema de marcas u otros sistemas®’.

Del mismo modo, se permite a los Estados miembros la posibilidad de formular
declaraciones opcionales al Acta; por ejemplo, solicitar informacién adicional sobre el
vinculo entre la cualidad, las caracteristicas o el prestigio de un producto y su origen
geografico; asi como solicitar que la solicitud de registro vaya acompafiada de una declaracién
de intencién de utilizar en su territorio la denominacién de origen o la indicacion geografica;
también se permite solicitar el pago de una tasa individual para cubrir el costo del examen
sustantivo de una nueva solicitud de registro internacional.

Este Acta desprendera en todos los Estados miembros una garantia de proteccion en los
demas territorios de los Estados miembros, independientemente de la naturaleza de los
productos para los que solicite la proteccion. Para ello, el Acta establece un unico
procedimiento de registro de la OMPI, lo que simplifica los tramites y los costos. Ademas,
garantizara la proteccion de toda denominacién de origen o indicacién geografica registrada

en virtud del Acta durante el tiempo que esté protegida en la parte contratante de origen.

67 Cf. Guillem Carrau, Javier, Denominaciones geograficas de calidad, Tirant, Valencia, 2021, p. 114
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V. EL SISTEMA DE PROTECCION EUROPEO

A. La proteccion frente al registro: la prohibicion de registro

Con el objetivo de garantizar la capacidad diferenciadora del signo distintivo como DO e IG,
en ambito europeo, se han establecido, a través de los diferentes reglamentos aplicables en
funcién del tipo de producto, una serie de requisitos que, en cierto modo, recuerdan a las
prohibiciones de registro absolutas y relativas existentes en el Derecho de marcas. Este
objetivo nace como respuesta a la necesidad de ofrecer a los consumidores una informacion
clara sobre los productos y, como consecuencia, puedan realizar sus compras con mayor

conocimiento y libres de error®®

. Para ello, la regulacién europea prevé la existencia de una
serie de limitaciones y precisiones sobre cuales seran los términos utilizables a fin de que sean
susceptibles de registro o, contrariamente, prohibidas a efectos del registro.

Por una parte, encontramos una serie de requisitos negativos de registro que pretenden
regular unas circunstancias que se analizan teniendo en consideracion el signo en si mismo,
y que tienen por finalidad la proteccién del sistema competitivo, de los consumidores y
competidores, frente al intento de monopolizar un signo o denominacién. En otras
ocasiones, la prohibicién de registro responde al intento de proteccion frente a los posibles
riesgos y confusiones que pueden generarse en los consumidores. Estas circunstancias son
entendidas en el Derecho de marcas como prohibiciones relativas de registro y tienen la
funcién de evitar la explotacion de un derecho ya existente, es decir, lo que se pretende es

que nadie explote el derecho de un tercero en el mercado, aprovechandose de este, sin tener

el consentimiento del titular®.

1. Prohibicién de registro de términos genéricos

Para poder registrar un término como DO es necesario, como va se ha mencionado
g > y

anteriormente, que este goce de capacidad diferenciadora y, para ello, se incluyen como

prohibicién el registro de las llamadas denominaciones genéricas. Esta prohibicion la

encontramos en los distintos reglamentos que regulan las DO e IG, asi como en el Derecho

%8 Cf. Considerando n°18 de la Posicién del Parlamento Europeo de septiembre de 2012 sobre los regimenes
de calidad

0 Cf. Bercovitz Rodriguez-Cano, Rodrigo, Comentatios a la ley de marcas, Aranzadi, Pamplona, 2008, p. 142
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de marcas con quien guarda relacién, e implica una prohibicién absoluta de registro o motivo
de denegacion absoluta.

Si analizamos el Reglamento 1151/2012 en relacién con las anteriores regulaciones de las
DO e IG alimentarias, encontramos que ha habido una evolucién en cuanto a lo que se
entendfa por denominacién genérica. El Reglamento actual ha pretendido a través de esta
modificacién normativa aclarar “aclarar las normas que regulan el uso continuado de los
nombres de caracter genérico, de modo que aquellos que sean similares a un nombre o
termino protegido o reservado o que forman parte de el sigan conservando su estatuto

genérico”™”

. De tal manera, encontramos en el art. 6.1 que “los términos genéricos no se
registraran como denominaciones de origen protegidas ni como indicaciones geograficas
protegidas”, mientras que en las definiciones contenidas en el art. 3 encontramos lo que a
ojos del Reglamento viene entendido por “termino genérico”, siendo este definido como
“los nombres de productos que, pese a referirse al lugar, regién o pais donde un producto se
produjera o comercializara originariamente, se haya convertido en el nombre comun de ese
producto en la Unién’', debiendo tener en cuenta todos los factores pertinentes, para la
determinacién de la genericidad, principalmente relativos al ambito de consumo de los
productos. En relacién con la normativa precedente encontramos que son dos los cambios
principales que han caracterizado la evolucién del nuevo entendimiento de los “términos
genéricos” en el Reglamento 1151/2012. De un lado, se pasa de utilizar “nombre” a
“término” para referirse a la genericidad. De otro lado, se incluye la importancia de tener en
cuenta los factores pertinentes. A su vez, la normativa atribuye la facultad a la Comision de
establecer actos delegados destinados a la adopciéon de normas complementarias para la
determinacion del caracter genérico. Siendo un tema en discusion™, el TJUE ha desarrollado
un amplia jurisprudencia sobre la exigencia de los requisitos que deben darse para que un
término sea considerado genérico. De tal manera, nos encontramos con las denominaciones
de origen aparentes. Por este tipo de denominaciéon entendemos aquellas que, aun

designando un producto que es referido a una zona geografica determinado, han perdido su

70 Montero Garcfa-Noblejas, Pilar, Denominaciones de origen e indicaciones geograficas, Tirant, Valencia,
2016, p. 121

" Cf. Montero Garcfa-Noblejas, Pilar, Denominaciones de origen e indicaciones geograficas, Tirant, Valencia,
2016, p. 125

2 En la enmienda n. 82 de las presentadas por la Comisién de Agricultura y Desarrollo Rural proponian
suprimir la competencia de la Comisién por considerar que la adopciéon de normas para determinar el caracter
genérico es esencial para los sistemas de calidad de los productos y, por lo tanto, no deberia relegarse al

ambito de actos delegados
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vinculacién con el tertitorio y se han convertido en la denominacién comun del producto”,
es decir, el producto pasa a ser vinculado por parte del consumidor como poseedor de ciertas
caracteristicas y no como un producto vinculado a un lugar determinado. De esta manera,
dejan de ser susceptibles de proteccion bajo las DO e IG en cuanto el consumidor “no se
vera inducido a error porque no creera que se trate de un producto procedente de un
determinado tertitorio””. Todavia, no se trata de una labor facil, ya que resulta complicado
determinar en ciertos casos en qué momento un término ha pasado a ser genérico, es decir
en qué momento el consumidor deja de relacionar un tipo de productos a la zona geografica
a la que hacen referencia para determinar las caracteristicas que estos poseen
desvinculandolos del lugar. La UE con la intencién de ofrecer lineas de ayuda para la
identificaciéon del momento en que un término pasaba a ser genérico, con el Reglamento
2081/1992 pretendi6 ofrecer un listado con ciertos términos genéricos, si bien no tuvo
continuidad en los posteriores reglamentos debido a la gran dificultad que ello conllevaba.
En cualquier caso, establece el 1151/2012 en su art. 13.2 que “las denominaciones de origen
protegidas y las indicaciones geograficas protegidas no podran hacerse genéricas” debiendo
entender por esto que, si bien existe una prohibicion de registro de DO e IG que contengan
nombres genéricos, al igual que en las marcas, todavia, una vez han sido registradas no
podran ser consideradas genéricas con la intencién de ofrecer una mayor proteccion a la
figura y que no ocurre en el caso de las marcas.

A dia de hoy, la decisién sobre qué términos pasan a ser considerados genéricos es tomada
por la Comision, si bien debe ser conforme con el examen exigido en el art. 50 del

Reglamento 1151/2012.

2. Conflicto con variedad vegetal o raza animal

Del mismo modo que con los términos genéricos, el art. 6.2 del Reglamento 1151/2012
establece la prohibicion de registro de DO e IG de cualquier nombre que “entre en conflicto
con el nombre de una variedad vegetal o de una raza animal y que pueda asi inducir a error
al consumidor en cuanto al verdadero origen del producto”. Segun la doctrina, esta variedad

vegetal “ha de entenderse en un sentido técnico, relativo a la taxonomia vegetal, con

3 Cf. Art. 101 Reglamento UE 1308/2013
74 Montero Garcfa-Noblejas, Pilar, Denominaciones de origen e indicaciones geograficas, Tirant, Valencia,

2016, p. 123
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independencia de que tenga o no proteccién juridica en derecho nacional o europeo™”. Se
pretende con su proteccion, garantizar que el consumidor no se vea afectado por un riesgo
de confusion sobre el origen del producto como consecuencia del conflicto, respondiendo,

por tanto, no a un derecho anterior, sino al objetivo de proteger al consumidor y al mercado.

3. Prohibicion de registro de denominaciones homoénimas

Esta prohibicion la encontramos en una gran variedad de Reglamentos como prohibicion
relativa para aquellos casos en los que “el signo que se pretende registrar tenga el mismo
nombre que otra denominacién de origen””. Esta definicion la encontramos en diversas
normativas y en todas tiene como objetivo proteger al consumidor frente al posible riesgo
de error, ante el que se puede encontrar, sobre el verdadero origen del producto, asi como
también unificar la normativa frente a denominaciones homoénimas. Todavia, se establecen
una serie de condiciones a fin de entender en qué casos es susceptible de prohibicién. De tal
manera, se establece la imposibilidad de registro de denominaciones homoénimas a otras que
ya han sido registradas, pero esto debe ser entendido no de un modo absoluto, sino relativo,
ya que no se prevé este caso cuando estas puedan distinguirse lo suficiente en lo que respecta
a las condiciones de uso tradicional y local. De tal manera lo expresa el Reglamento
1151/2012 en su art. 6.3 cuando afirma que “todo nombre propuesto patra su registro que
sea total o parcialmente homénimo de otro nombre que ya esté inscrito en el registro
establecido en virtud del articulo 11 no podra registrarse a menos que en la practica puedan
distinguirse suficientemente las condiciones de uso tradicional y local y la presentacion del
homoénimo registrado en segundo lugar y del que ya esté inscrito en el registro, teniendo en
cuenta la necesidad de garantizar un trato equitativo a los productores involucrados y de no

inducir a error a los consumidores”.

7> Montero Garcia-Noblejas, Pilar, Denominaciones de origen e indicaciones geograficas, Tirant, Valencia,
2016, p. 129

76 Cf. Art. 19 Reglamento UE 110/2008; Art. 17 Reglamento UE 251/2014; Art. 100 Reglamento UE
1308/2013
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4. Conflicto con marcas

Esta prohibicion especifica de registro la encontramos en el art. 6.4 del Reglamento y
responde al objetivo de ofrecer una proteccion a otros signos distintivos, en concreto las
marcas, frente al intento de registro de DO e IG. En concreto, este precepto pretende que
un derecho anterior, que ha sido registrado, no resulte susceptible de conflicto con una DO
o 1G, por lo que se prevé una prohibicion relativa de registro de estas dltimas. Se prevé esta
circunstancia para que el consumidor no caiga en error en cuanto a la “identidad” del
producto, es decir, que no sea vea afectado por un riesgo de confusién y, desde luego, que
no se promueva un aprovechamiento indebido de la reputacion ajena de la marca registrada
anteriormente’’.

Como hemos mencionada, se prevé la prohibicion relativa de registro en cuanto no se
protege a las marcas de manera “genérica”, sino unicamente cuando existe un riesgo de
aprovechamiento indebido de la reputacion de esta por parte de la denominacion de origen
o indicacién geografica. De tal manera, seran susceptibles de proteccién las llamadas marcas
notorias y renombradas, en funcién del art. 6.4 del Reglamento 1151/2012, en el caso de
conflicto con DO e IG posteriores no permitiendo que estas tltimas sean registrables cuando
exista una marca que posea reputaciéon y notoriedad y que como consecuencia de su uso en
el tiempo, el registro de una DO o IG, puede suponer un riesgo de error para el consumidor
en cuanto a la verdadera identidad del producto. Todavia, encontramos diferencias en las
normativas aplicables a las DO e IG en lo que respecta a la extension de la proteccion. Siendo
asi que ni en el Reglamento 1151/2012 para productos alimentarios ni en el 510/2006 para
bebidas espirituosas se requiere que la marca haya sido registrada; mientras que por el
contrario en el caso del Reglamento 1308/2013 para vinos, si que viene exigido como
requisito para poder ser confrontable al registro de una nueva DO o IG.

Por lo tanto, ademas de la diversa exigencia, en lo que respecta al registro previo de una
marca, el hecho primordial que pretende proteger esta prohibicion es el riesgo de error sobre
la identidad del producto, por lo que en caso de que no se aprecie un riesgo real de error por
parte del consumidor no se podra prohibir el registro de la DO o IG. Para determinar la
existencia de riesgo de error deberemos acudir, segun dispone la normativa, a la reputacion
y notoriedad previa de la marca, es decir, por un lado al prestigio de la marca en el mercado,

y por otro lado, al grado de reconocimiento que los consumidores tienen sobre los productos

77 Cf. Montero Garcia-Noblejas, Pilar, Denominaciones de origen e indicaciones geograficas, Tirant, Valencia,

2016, p. 133
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de esta marca. Si bien son dos términos que vienen a determinar aspectos diferentes de la

relevancia de una marca en el mercado, deben analizarse conjuntamente’.

Del mismo modo, no parece menos importante el hecho que se deberan tener en cuenta la
similitud de los signos, asi como la similitud de los productos, para determinar el riesgo de

confusion, aunque no tengan cabida como requisitos en la normativa.

B. La proteccion frente a terceros: El “ius prohibendi” o derecho de exclusiva

1. Los derechos positivos derivados del registro

Tras haber sido admitido el registro de una DO o IG por la comisién, se adoptaran los actos
de ejecucion necesarios para que se registre el nombre solicitado. La decision favorable de
inscripcién en el Registro parte de la Comision adopta forma de Reglamento de ejecucion
que declara la inscripcion del nombre en el registro comunitario”. Se ha elegido por tanto el
sistema de registro dentro de las posibles opciones que se podrian adoptar para el
reconocimiento de las DO e IG dentro del sistema de Lisboa. Segtn este sistema se podria
optar bien por su reconocimiento mediante disposiciones legislativas, bien en un

180

reconocimiento fundamentado en una sentencia judicial™ o en funcién de un reconocimiento

fundamentado en la inscripcion en el registro correspondiente.

Aligual que sucede en otros derechos de propiedad industrial, la concesién o reconocimiento
de una DO va a comportar la creacion de un monopolio de explotaciéon a favor de las
personas autorizadas para su uso que tendran la facultad de utilizarlo pero fundamentalmente

en un zus probibendi para impedir que terceros no autorizados la utilicen.

8 Cf. Montero Garcia-Noblejas, Pilar, Denominaciones de origen e indicaciones geograficas, Tirant, Valencia,
2016, p. 134

7 Cf. Botana Agra, Manuel José, Las denominaciones de origen, Marcial Pons, Madrid, 2018, p. 194

80 El Derecho francés prevé expresamente la posibilidad de ejercitar acciones judiciales en defensa de una
DO, y permite al Juez, en base a los usos locales, leales y constantes, la delimitacion del area geografica de

produccién asi como determinar las cualidades o caracteristicas de los productos
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a. E/lDerecho de uso

Los solicitantes y autorizados a utilizar la denominaciéon de origen tendran un derecho de
uso exclusivo para utilizar la denominacién de origen registrada para diferenciar los
productos para los cuales ésta haya sido reconocida en el Reglamento correspondiente. Se
trata de una proteccion especifica y propia, reconocida por la normativa reguladora de las
denominaciones de origen, y que confiere un monopolio de uso a favor de los usuarios

legitimados al efecto, siempre dentro de unos limites.

No se trata de un derecho ilimitado, sino que el registro de la denominacién unicamente
permite realizar una utilizacién de la misma tal y como haya sido registrada, y que ademas
unicamente podra materializarse en los productos que cumplan los requisitos establecidos en

el reglamento correspondiente.

Desde el punto de vista subjetivo, las DO e IG podran utilizarse solo por aquellas personas
autorizadas, quienes deberan cumplir en todo caso el pliego de condiciones correspondiente.
No se podra, a su vez, prohibir el uso de las DO e IG a quienes cumplan los requisitos del
pliego de condiciones. Se trata de una caracteristica en la que el régimen de las DO e IG es
coincidente con el de marcas de garantia geografica®. El derecho de utilizacion de las DO
implicara la facultad para emplearla en todas las fases de comercializacion de los productos.
Esto incluira la posibilidad de designar con ella los productos que se encuentren amparados
por la denominacién, de manera que podra hacerse constar tanto en los productos como en
sus envases o envoltorios. Incluira asimismo la facultad de introducir productos en los
distintos Estados, asi como hacer un uso de la misma en todo tipo de documentacion

comercial y publicidad, ya sea en papel o telemiticamente™.

81 Cf. Art. 69.3 LM: “Si la marca de garantfa consistiera en una indicacién de procedencia geografica, el
reglamento de uso debera prever que cualquier persona, cuyos productos o servicios provengan de esa zona
geografica y cumplan las condiciones prescritas por el mismo, podra utilizar la marca”

82 Cf. Art. 13.2 LDOIGP: “La proteccion se extendera desde la produccién a todas las fases de
comercializacion, a la presentacion, a la publicidad, al etiquetado y a los documentos comerciales de los

productos afectados”

35



b. Uso de simbolos identificadores de la DO e IG

Con la finalidad de dar a conocer al publico de forma efectiva el hecho de que un
determinado nombre se encuentra protegido como DO o IG, asi como para facilitar la
identificaciéon de esos productos en el mercado y permitir los controles oportunos, el
Reglamento 1151/2012, sobre los regimenes de calidad de los productos agricolas y
alimenticios, prevé el uso obligatorio de simbolos especificos para cada uno de los niveles de
proteccion®”. El uso que se regula incluye tanto los simbolos como las abreviaturas y las
distintas versiones linglisticas, con la finalidad de dotar de una protecciéon uniforme a todas
las menciones, asf como para sensibilizar a la opinién publica sobre los regimenes de calidad

de la Unién®.

Se dispone, por tanto, la forma en la que se reproduciran los simbolos, estableciendo normas
respecto de la forma de uso de los simbolos que incluye datos como el colot®, el color
respecto de los contrastes y el fondo de los productos, el eventual uso en blanco y negro, asi

como la posibilidad de usatlos en negativo%.

Las menciones “Denominacién de origen protegida” e “Indicacién geografica protegida”
deberan ir obligatoriamente dentro de cada simbolo, estableciéndose normas sobre su
tipografia, versiones en otros idiomas, asi como el uso de siglas. Ademas, debera aparecer el
nombre registrado del producto en el mismo campo visual, siendo posible que figuren en el
etiquetado las menciones o sus correspondientes abreviaturas “DOP” o “IGP”. Se admite
que en el etiquetado figure una representacién de la zona geografica de origen, asi como
referencias, en texto o imagenes, que remitan al EM y/o region en la que se encuentre ubicada
la zona geogrifica de origen del producto®’. Tradicionalmente, el derecho de uso de una DO
o 1G ha tenido caracter facultativo, si bien en este sentido resulta especialmente relevante

que el Reglamento 1151/2012 haya acogido como causa de nulidad, la falta de

83 Estos simbolos se establecen en el Anexo del Reglamento UE 664/2014 de 18 diciembre de 2013.
84 Cf. Considerandos 16, 17 y 18 del Reglamento de ejecucién 668/2014
8 Determinado en Pantone y cuatricromia

8 En caso de que el fondo del envase o la etiqueta sean oscuros

87 Cf. Art. 12.3 y 12.4 y art. 44 Reglamento UE 1151/2012
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comercializacion del producto durante al menos 7 afios. Dotandole en cierto sentido de un

uso obligatorio™.

2. Tus prohibendi: Prohibiciéon de uso para productos no amparados

La dimensién negativa del derecho se configura como el elemento esencial en la proteccion
de los derechos de propiedad industrial, en tanto en cuanto constituye una pieza fundamental
para garantizar la efectividad de los derechos. De este modo el derecho de las DO e IG tiene
una vertiente negativa, que se refiere a la facultad de impedir que terceros sin derecho a ella
la utilicen™.

En comparacién con otros signos distintivos las DO e IG tienen un aspecto de proteccion
mas amplio, en la medida en que se encuentran protegidas en un doble plano, frente a un
riesgo de confusion como frente a un riesgo de debilitamiento de su fuerza distintiva. Pero,
desde luego, no se aprecian diferencias entre la proteccion que se subordina de las DO y la

de las IG.

Se entiende que esta prohibicion se refiere a todo uso comercial del nombre registrado, ya
sea directo o indirecto. Esta prohibiciéon ha sido interpretada de manera que abarque
cualquier forma de uso dirigida a la comercializacién de los productos como a la publicidad,
el uso de embalajes, etiquetas o en cualquier documento comercial o su empleo en puntos

de venta.

a.  Uso comercial del nombre registrado

Cuando hablamos de la prohibicién del uso comercial de un nombre registrado entendemos
todo uso comercial, tanto directo como indirecto, del nombre registrado por quien no esta
legitimado y que contraviene el requisito de inscripciéon para su uso en los productos

protegidos por el signo de calidad. Este “uso” debemos entenderlo como cualquier forma de

88 Cf. Art. 54.1.b) Reglamento UE 1151/2012
8 Cf. Fernandez-No6voa, Carlos, Fundamentos del Derecho de Marcas, Montecorvo, Madrid, 1984, p. 275
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utilizacién de un nombre que ha sido registrado y que esta destinado a la comercializacion,
publicidad o etiquetado de un producto™.

A este motivo, en la Ley 6/2015 de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geograficas
Protegidas, se precisa que la proteccion se extiende a todas las fases del producto, desde su
produccioén hasta su comercializacion, incluyendo la publicidad y el etiquetado. Es asi como
en la STJUE C-4/2010 se dispone en relaciéon con las bebidas espirituosas que “debe
considerarse que el uso de una marca que contenga una indicacién geografica o un término
correspondiente a esa indicaciéon y su traduccion, para bebidas espirituosas que no respete
las especificaciones correspondientes, constituye una utilizacion comercial directa de una
indicacién geografica para productos comprables a la bebida registrada con esa indicacion,

pero no amparados por ésta en el sentido del art 16, letra a) del Reglamento 110/2018”"",

Debemos sefialar, ademds, que a raiz del Reglamento 1151/2012 este ius probibendi se extiende
al caso en el que productos no registrados, usen productos registrados como ingredientes. Se
remarca de esta manera la importancia para la legislacion comunitaria la concreta
identificaciéon de las DO e IG, llegando a proteger los supuestos en los que éstos son
utilizados como ingredientes, teniendo como objetivo ofrecer y garantizar al consumidor que
caracteristicas de calidad posee el producto, asi como la proteccién frente a quienes usen
productos registrados como ingredientes pero que debido a procesos de produccién para
realizar el producto final, no cumplan con los requisitos de calidad exigidos para poder
ampararse como DO o IG. Del mismo modo, se protegera el nombre registrado, siendo
usualmente el de una determinada localidad, sin poder ampliarlo a regiones o localidades

adyacentes a no ser que pueda inducir a evocacién o confusién en el consumidor™.

El uso, ademas, solo podra realizarse por aquellos que estén legitimados en virtud del registro
correspondiente, de manera que la normativa comunitaria pretende garantizar que en los EM
se cumplan las disposiciones referentes a los regimenes de calidad y que quien los cumpla

pueda hacer un uso legitimo del nombre protegido sin verse perturbado.

% Cf. Montero Garcia-Noblejas, Pilar, Denominaciones de origen e indicaciones geograficas, p. 264
91 STJUE de 14 de julio de 2011, C-4/2010
92 Cf. 7.1 del Documento de trabajo del libro verde de la Comisioén sobre politica de calidad de los productos

agricolas de 2008
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b.  Productos comparables o aprovechamiento del nombre protegido

El segundo requisito que permite el ejercicio del sus probibendi establece que el uso se haga en
productos comparables o que intervenga aprovechamiento del nombre protegido. Por
productos comparables debemos entender todos aquellos productos que posean una misma
naturaleza, pertenezcan a la misma especie, o que posean similitudes derivadas de su propia
naturaleza. Este caracter de la similitud ha sido rebatido, ya que podria vulnerar el principio
de competencia”. Por ello, para dar solucion a este conflicto podemos justificar este 7us
probibend: en productos comparables en cuanto se realice un uso comercial que se aproveche
de la reputaciéon de un nombre protegido. El TJUE identifica la notoriedad o renombre de
las DO e IG como la imagen que se forma en los consumidores relativa a las caracteristicas
particulares de los productos, asi como en la calidad de los mismos™. L.a notoriedad depende,
por lo tanto, de la percepcion subjetiva del publico y por ello no podra derivarse del registro
sino que debera probarse en cada pais en el que se invoque un perjuicio a esa notoriedad por
uso ilegitimo. Si es posible demostrar que un uso comporta un aprovechamiento de su
reputacion, asi como sucede con las marcas renombradas, podra impedirse el uso no
autorizado en productos que no sean comparables. Por lo tanto, en el caso de que no
concurran los supuestos de productos comparables o aprovechamiento del nombre no podra

hacerse efectivo el zus probibendi.

3. Tus prohibendi: Ambito de proteccién frente a uso indebido, imitacion y

evocacion

El ius prohibendi, establecido en la normativa europea para la proteccion de los DO e IG,
se extiende también a los supuestos de cualquier uso indebido, imitacién y evocacién aun
cuando se indicare el verdadero nombre de los productos o servicios, o cuando el nombre
protegido viniera traducido o acompafiado de expresiones tales como “tipo”, “método”,
“producido como en”, “imitaciéon” o expresiones similares, incluyendo también los caso en

los que esos productos vengan utilizados como ingredientes. No es necesario que se trate de

93 Para que sean considerados comprables serd necesario que existiera un cierto grado de sustituibilidad entre
los productos, de modo que presenten propiedades analogas y respondan a idénticas necesidades para los
consumidores

% Cf. STJUE 12 de junio de 2007, asuntos acumulados T-57/04 y T-71/04
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productos “comprables”. Si bien la Ley de Denominaciones de Origen e Indicaciones
geograficas Protegidas de ambito autondémico requiere la existencia de productos
comparables o de similar especie, la normativa comunitario se extiende mas alla, poniendo
de manifiesto la superior proteccién de la que gozan los DO e IG en el ambito europeo

frente al resto de signos distintivos™.

a.  Proteccion frente al uso indebido

Cuando hablamos de uso indebido sin duda debemos remarcar que, en primer término, este
ambito de conductas abarca el uso indebido de nombres registrados. En el Reglamento UE
1151/2012 para productos alimenticios vemos como la expresion tradicionalmente utilizada

9396

“usurpacion del nombre”” del Reglamento UE 1308/2013 y viene entendido como la accién
de apoderarse de un derecho de otro) ha venido modificada por la actualmente conocida
expresion “uso indebido” que es a su vez utilizado en el sector de las bebidas espirituosas y
que podemos encontrar en el art. 16.b) del Reglamento UE 110/2008. Lo que se pretende
con este cambio terminolégico es la matizacion del significado del precepto pretendiendo
impedir todo uso inadecuado realizado por una persona no autorizada para llevarlo a cabo,
asf como en el caso de personas autorizadas que realizan un uso sobre productos no
protegidos por esa denominacién”. Este segundo supuesto supone el caso en los que los
productos incumplieran el pliego de condiciones, es decir, que los determinados productos
incumplen con los requisitos para poder ser amparados por el derecho, por lo que deberan
estimarse que carecen en si mismos de calidad. A su vez, se incluyen en este supuesto aquellas

situaciones en las que se altere el producto una vez que ha sido comercializado, comportando

un perjuicio para la reputacion del productogg.

9 Cf. Martinez Gutiérrez, Angel, La tutela comunitaria de las denominaciones geograficas, Atelier, Barcelona,
2008, p. 70

% Esta expresion sigue siendo utilizada en el sector del vino regulado en el art 103.2.b)

97 Cf. Botana Agra, Manuel José, Las denominaciones de origen, Marcial Pons, Madrid, 2018, p. 207

% Cf. Cortés Marin, José Manuel, LLa proteccién de las indicaciones geograficas en el comercio internacional e

intracomunitario, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion, Madrid, 2003, p. 430
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b.  Proteccion frente a la imitacion

Dentro del alcance de la prohibicién, debemos hacer alusiéon a la imitaciéon del nombre
registrado como DO o como IG. El ambito de proteccion de este supuesto abarca la
reproduccion idéntica o sustancialmente similar del mismo™.

Para la determinacion del ambito de proteccion para imitaciones, se ha sefialado conveniente
la aplicaciéon de parametros similares a los que se practican en el Derecho de marcas
exigiendo, de tal manera, que la imitacién pueda suponer un riesgo de confusion, bien
suponga una asociacion, o bien produzca, o genere, un riesgo de aprovechamiento indebido
como causa de la reputacion ajena'”. Si bien resulta muy favorable la aportacién de los
criterios de riesgo de confusién y asociacion, propios de la normativa referente a las marcas,
para la proteccion de las DO e IG, es todavia cierto que estos criterios no puede ser utilizados
en su totalidad tal cual vienen empleados para su aplicacion a la marcas, mas bien, requieren
de matizaciones en la medida en que no vienen empleados expresamente en ningin
Reglamente referente a DO e IG. En cierto sentido el Reglamento 1151/2012 va miés alld de
estos criterios cuando prohibe el empleo de deslocalizadores, por lo que no es necesario que

se haya producido un riesgo de confusion o asociacion.

¢.  Proteccion frente a la evocacion

Como udltima caracteristica especifica y propia de la proteccion de las DO e IG, se establece
la prohibiciéon de que productos no amparados por el derecho evoquen a productos
registrados. La evocacion consiste en “traer alguna cosa a la memoria o a la imaginacion”,
por lo que aplicado a la protecciéon de DO e IG puede entenderse como el uso de una
determinada expresion o imagen que pueda recordar o provocar en el usuario una asociacion

con las caracteristicas y/o reputacién de una DO e IG'".

9 Cf. STS, Sala Tercera, de 6 de octubre de 2014 en la que se deniega el registro de marca “Lambrusco Antico
Casato” como consecuencia de las DOP anteriores: “Grasparossa di Castelvetro, “Lambrusco Salamino di S.
Croce” y “Lambrusco di Sorbata”

100 Marofio Gargallo, Marfa del Mar, La proteccién juridica de las denominaciones de origen en los derechos
espafiol y comunitario, Marcial Pons, Madrid, 2008, p. 270

101 Cf. Art. 13.1.b) Reglamento UE 1151/2012; Cf. Art. 11 del Acto de Ginebra de mayo de 2015; Cf.
Montero Garcfa-Noblejas, Pilar, Denominaciones de origen e indicaciones geograficas, Tirant, Valencia, 2016,

p. 276
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Desde el punto de vista de la doctrina encontramos dos modos de entender la evocacion a
efectos de ofrecer una protecciéon mas o menos exhaustiva. Desde un primer punto de vista
“fuerte”, la evocacion tendria lugar en cualquier supuesto en el que el uso de una
denominacién sea susceptible de generar algun tipo de asociacién con una DO o IG.
Mientras tanto, desde el punto de vista “débil”, la evocacion solo se produciria si, a la vista
de circunstancias concretas del caso, se produce efectivamente una evocacion clara'”,

Por parte de la doctrina también se ha afirmado que nos encontramos ante una prohibicion
de resultado, ya que es necesario para que se produzca una evocacion que en la mente de los
usuarios se establezca una asociacién entre un producto que observan y que, debido a las
referencias que posee, los lleve a pensar que se trata de un producto que goza de DO o IG'.
De tal manera, como ya hemos mencionado, no bastaran el uso de deslocalizadores para
escapar de la prohibicién, ya que estos estan igualmente prohibidos en el Reglamento
1151/2012. En la jurisprudencia comunitatia, y concretamente en la STJUE C-87/1997,
vemos como el término “evocaciéon”, aplicado alas DO e IG, no comprenderia solo el riesgo
de asociacion entendido como aquella “situacion en la que el publico establece un vinculo
entre los titulares del signo y la marca”, sino que también incluye una asociacion no relativa
al origen. Esta asociacion no relativa al origen implicaria la existencia de un riesgo que, “a la
vista de la semejanza entre la marca y el signo, provocara que el publico pudiera establecer
conexiones basadas en el hecho de que la percepcion del signo desata el recuerdo de la
marca” '™,

Todavia, debemos aclarar que la semejanza puede ser tanto grafica como fonética o
conceptual y asi se pronuncié el TJUE en el caso “Gorgonzola” en el que considerd que el
término “evocacion” abarca un supuesto en el que el término utilizado para designar un
producto incorpora una parte de una denominaciéon protegida, de tal forma que, al ver el
nombre del producto, el usuario piensa, como imagen de referencia, en la mercancia que se
beneficia de la denominacion, afirmando de tal manera que puede existir evocacion de una
denominaciéon protegida “aun cuando no haya riesgo alguno de confusiéon entre los
productos de que se trata, e incluso cuando ninguna proteccion comunitaria se aplique a los
elementos de la denominacion de referencia que recoja la terminologia controvertida. En el

caso “Gorgonzola” la evocacidn se encuentra en las dos ultimas silabas de “Cambozola” ya

102 Cf. Botana Agra, Manuel José, Las denominaciones de origen, Marcial Pons, Madrid, 2018, p. 208
103 Cf. Marofio Gargallo, Matfa del Mar, La proteccién juridica de las denominaciones de origen, Marcial
Pons, Madrid, 2002, p. 272

104 Montero Garcia-Noblejas, Pilar, Denominaciones de origen e indicaciones geograficas, p.277
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que, ademas de contener el mismo ndmero de silabas, tanto fonéticamente como
Opticamente resulta evidente la semejanza que puede llegar a percibir el usuario entre
“Cambozola” y “Gorgonzola”. Por ello, en funciéon de la jurisprudencia se amplia la
consideracién de supuestos de evocacién, contenidos en el Reglamento 1151/2012, no
reduciéndose a la eventual indicacion del origen del producto en su embalaje'”.

Del mismo modo, el TJUE, a raiz del caso “Parmigiano Reggiano”, determiné que para
garantizar una proteccion efectiva de las DO compuestas es necesario que “todos los
elementos constitutivos de una denominacién compuesta estén protegidos frente a la
utilizacién abusiva”'®. Por ello, a fin de garantizar dicha proteccién, no es necesario el
registro de cada uno de los elementos de la DO, sino que la proteccion se expande a todos
los elementos que comportan la DO de manera intrinseca, siempre y cuando esta no posea
una denominaciéon genérica'”’. Siguiendo estas lineas la Comision resalté que el término
“parmesan” al tratarse de una traduccion al inglés de uno de los elementos de la DO
“Parmigiano Reggiano” supone una evocacién y en ningun caso esta puede entenderse como
una denominaciéon genérica al no haber perdido su connotacién geografica. El TJUE,
dictaminé que se aprecia una clara semejanza fonética y visual entre los términos en
confrontacién y como consecuencia podria suponer en el consumidor una confusion

respecto al origen del producto no registrado como DO beneficiandose de esta.

Podemos concluir sobre la evocacion que esta consiste en la realizaciéon de una conducta
objetiva en la que no es necesario probar la intencién de vulneracién para alegarla, asi como
tampoco es necesario demostrar un riesgo concreto de confusion en el usuario. El objetivo
ultimo de la evocacién es la de proteger a las DO e IG de todo aquel aprovechamiento
indebido de la reputacion de estas por parte de terceros, por un lado, y la proteccion frente
a un riesgo de adquirir la caracteristica de “genérica”, es decir, de dilucién o vulgarizacion de
la denominacién. De tal manera, a pesar de que no llegue a existir un riesgo real de confusion,
se pretende con el art. 13.1 b) del Reglamento que tanto el uso indebido como la imitacién

o evocacion se produciran aun indicandose el verdadero origen de los productos, incluyendo

2
b

los casos de traduccion y los usos de términos deslocalizadores como “estilo”, “tipo
“método”, “producido como en”, “imitacién”, o parecidos, aun cuando se utilicen como

ingredientes.

105 Cf. Art. 13.1.b) Reglamento UE 1151/2012
106 Cf. STJUE de 26 de febrero de 2008, asunto C-132/05
107 Cf. Art. 13.1 Reglamento UE 1151/2012
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C. La proteccion frente a terceros en la interpretacion jurisprudencial

1. Interpretacion jurisprudencial espafola

a. Caso Cavarguia Barcelona [STS 1695/2020]

En la Sentencia 1695/2020 del 10 de diciembre de 2020 nos encontramos ante un recurso
de casacion contencioso-administrativo emanado por el Tribunal Supremo que tiene por
objeto la determinacién de la conformidad al derecho de la inscripciéon de la marca
“Cavarquia Barcelona” en la OEPM. Concretamente, se requiere del TS que determine si es
conforme a derecho la inclusiéon de la citada marca bajo la proteccion de la DO “Cava” al
contener cava entre sus ingredientes.

El conflicto, por el cual se suscita el recurso, consiste en la consideraciéon que la marca no
era susceptible de registro al no concurrir “los presupuestos aplicativos de las prohibiciones
del art. 5.1 g) y f) de la LM y justificando dicha interpretacion en base a jurisprudencia,
emanada en STJUE del asunto C-393/16 en el caso “Sorbe?’, se afirma que “Cavarquia
Barcelona” entra en conflicto con la DOP “Cava” al identificar los productos de la marca
con un determinado origen geografico y a su vez careciendo de las caracteristicas necesatias

para poder ser considerado tal.

EI'TS determina que es conforme a derecho la denegacion del registro de la marca “Cavarquia
Barcelona” al cumplir con los supuestos de prohibiciéon que emanan del art. 5.1 g) de la LM.
De tal manera, se considera que el registro de esta marca podria inducir a error a los
consumidores sobre la naturaleza, calidad o procedencia geografica de los productos, siendo
asf que podrian pensar que los cocteles protegidos por la marca estan amparados por la DO
“Cava”. Se determina por el TS que el uso de la marca “Cavarquia Barcelona” al contener
términos o vocablos identificativos o evocadores de una DOP podrian generar en el
consumidor una falsa impresion sobre las caracteristicas o la verdadera naturaleza del
producto, asi como sobre la calidad o procedencia geografica. Siendo el objetivo ultimo del
articulo de la LM evitar la existencia de marcas que puedan engafar al consumidor a través
de la informacién que le transmiten, se determina que, al concurrir el supuesto de prohibicién

del 5.1 en su apartado g), la marca “Cavarquia Barcelona” no es susceptible de registro.

108 Art. 5.1 f) y g) LM: No podran registrarse como marca Los que sean contrarios a la Ley, al orden publico o
a las buenas costumbres; los que puedan inducir al pablico a error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad

o el origen geografico del producto o servicio
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2. Interpretacion jurisprudencial comunitaria

a. Caso Glen [C-44/17]

Por lo que respecta al asunto C-44/17, nos encontramos con una peticién de decisién
prejudicial planteada por el Landgericht Hamburg que tiene por objeto la solicitud de
interpretacion del art. 16. apartados del a) al ¢) del Reglamento UE 110/2008. La peticion se
presenta como consecuencia de un litigio entre Scotch Whisky Associaton y St. Michael Klotz,
un distribuidor, en el cual se solicitaba que éste ultimo cesase la comercializacion de un wiski
aleman denominado “Glen Buchenbach”. El conflicto nace como consecuencia de la
comercializacién de un wiski aleman llamado “Glen Buchenbach”, el cual a entender de la Scotch
Whisky Association, asociacion para la proteccion del comercio del wiski escocés, infringfa las
disposiciones del art. 16 del Reglamento 110/2008. Por ello, el Tribunal de Hamburgo
solicita al TJUE como ha de ser interpretado el art. 16. b), entre otras cuestiones, para
determinar si el uso de la denominacién “Glen”, utilizado en Escocia para denominar a un
valle, supone una evocacion a la IGP Scotch Whisky, ya que podtia entenderse que el uso del
término “Glen” es susceptible de generar en el consumidor medio “una asociacién con
Escocia y con el Scotch Whisky”'””. Por lo tanto, la cuestién a analizar es si el articulo en
cuestiéon ha de ser interpretado teniendo en cuenta “el contexto que rodea al elemento
controvertido, y, en particular el hecho de que este vaya acompafiado de una precision acerca
del verdadero origen del producto, de modo que la informacién proporcionada por este
contexto ermita 7z fine refutar la alegacién de que se trata de una evocacion™".

A tal motivo el AG se manifiesta considerando que se dara lugar a evocacion a la luz del art
16 del citado Reglamento cuando “se lleva al consumidor, a la vista del nombre del producto,
a pensar, como imagen de referencia, en el producto que se beneficia de la denominacién
protegida” pudiendo ser esta debido a una incorporacion de una DOP en una designacion
no amprada, similitud fonético y/o visual o proximidad conceptual. Todavia, no considera
que en el presente asunto esta proximidad conceptual sea suficiente por el simple hecho de
introducir una palabra de origen gaélico, “gler”, para que pueda ser considerada evocacion en
el sentido del art. 16",

El TJUE determina que la evocacién existira o no, en funcién del art 16 b), cuando la

denominacién empleada en un producto suponga un riesgo de asociacioén en el consumidor

19 STJUE C- 44/17
10 STJUE C- 44/17

11 Cf. Conclusiones del Abogado General Henrik Saugmandsgaard, asunto C-44/17
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europeo medio con los productos amparados por una IGP o con su area geografica,
beneficiandose como consecuencia de la reputacion de ésta. Por lo que afirma que el articulo
debera ser interpretado de modo que debera comprobarse que la denominacién en discusion
“Glen” genera en el consumidor medio europeo una asociacion directa con los productos
amparados por la IGP. Si no fuere comprobable esta asociacion directa, en caso de que no
sea demostrable un parecido razonable en la fonética o en las imagenes empleadas entre la
denominacién controvertida y la IGP; o no haya “una incorporaciéon parcial de dicha
indicacién en la denominacién”, se debera atender a la proximidad conceptual entre los
términos de la IGP y la denominaciéon en discusion. Por lo que no sera vinculante el hecho
que “Gler” haga referencia a “Berglen”, lugar donde es realizado el producto, y tampoco que
se especifique donde es realizado el producto, sino que en aras de determinar una supuesta
evocacion, en funcién del art 16 b) del Reglamento 110/2008, el Tribunal de Hamburgo
debera determinar si con el solo uso del término se suscita en el consumidor medio europeo
una asociacion entre la denominacion del producto discutido y la IGP “Scozch Whisky”, o el

area geografica del que proviene la IGP.

b.  Caso Queso Manchego [C-614/17]

En el asunto C-614/17 nos encontramos ante una peticién de decision prejudicial, planteada
pot el TS al TJUE, que tiene por objeto resolver un conflicto entre la Fundacién Consejo
Regulador de la DOP “Queso Manchego”, en calidad de demandante, e Industrial Quesera
Cuquerella S.L., en calidad de demandada, como consecuencia de los términos utilizados por
la empresa demandada en el etiquetado de los productos. La empresa ha estado empleando
el término “Quesos Rocinante”, para identificar sus productos, e incluyendo el termino DOP
en alguno de ellos ha generado una referencia a quesos amparados por la DOP “Queso
Manchego”. Esta practica a ojos del CR supone una infraccién de la DOP en funcién del art.
13 del Reglamento 510/20006, y como consecuencia se solicita la nulidad patcial del nombre
comercial “Rocinante” por incurrir en la nulidad prevista en el art 14.1 al disponer que
cuando una denominacién de origen o una indicaciéon geografica se registre de acuerdo al
Reglamento, se anularan las marcas registradas de manera contraria al apartado 1 del articulo,
cuando respondan a alguna de las situaciones mencionadas en el articulo 13, como la

usurpacion, imitacion o evocacion, y a la misma clase de productos”.
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El Tribunal se propone determinar si en el caso a tratar existe una evocacion de la DOP a
través de signos denominativos y figurativos que hacen alusion a una zona geografica
vinculada a una DOP.

El AG sefala el art 13.1 b) del Reglamento 510/20006, el cual establece que existe una
proteccion europea contra “toda usurpacion, imitacion o evocacion, aunque se indique el

otigen verdadero del producto”'"?

. De tal manera, considera que podria suponerse un
evocacion a efectos del articulo como consecuencia de la utilizacién de “signos que evoquen
la region a la que esta vinculada dicha denominacién incluso en el caso de que dichos signos
sean utilizados por un productor asentado en dicha regién para productos que no estan
amparados por la denominacién de origen protegida™'".

El TJUE establece que la proteccion contra toda evocacién no se limita unicamente al uso
de palabras, sino que también a cualquier signo figurativo que puede suponer en la mente del
consumidor un riesgo de relaciéon con los productos amparados por una DOP. De esta
manera, la utilizacién de signos figurativos que evoquen una zona geografica de la que
provenga una DOP puede suponer una evocacion a la DOP, aunque realmente el productor
esté asentado en esa zona.

Es menester establecer si en el caso a tratar existe una proximidad conceptual suficientemente
directa y univoca entre los signos figurativos empleados y la DOP “Queso manchego”.
Concretamente concluye que la imagen parecida a la de don Quijote de la Mancha, junto a
un caballo famélico y paisajes con molinos de viento y ovejas, supone una evocacion a una
DOP al ser cominmente conocido que este provenia de “un lugar de la Mancha”, y por lo
tanto puede generarse esta confusion en el consumidor con lo que respecta al origen y a las

caracteristicas del producto'

. Por lo que el Tribunal determina que basta la existencia de
una evocacion a la zona geografica de una DOP para que, como consecuencia, pueda
generarse una confusiéon en los consumidores y por lo tanto existe una evocacion a los
productos amparados por la DOP “Queso manchego” en virtud del art. 13.1 b).

Se ha de entender por lo tanto que, aun si la empresa demandada radica en la Mancha esto

“no excluye la ilicitud de su conducta, pues el Reglamento 510/2006 no establece ninguna

excepcion en beneficio de un productor asentado en una zona geografica correspondiente a

112 Art. 13.1.b Reglamento UE 510/2006
113 Conclusiones del Abogado General Giovanni Pitruzzella, asunto C-614/17

114 Cf. STJUE C-614/17
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la DOP”'" es mas, influye mayormente en un riesgo de confusién en el consumidor sobre

las caracteristicas del producto.

¢.  Caso Aceto Balsamico [C-432/18]

En el asunto C-432/18 nos encontramos con una peticién de decisién prejudicial planteada
por el Bundesgerichtshof al TJUE en la que se solicita la interpretacion del art 1 del Reglamento
(CE) 583/2009 como consecuencia de un litigio entre el Consorgio di Tutela “ Aceto Balsamico di
Modena”, Consejo Regulador de la IGP “Aceto Balsamico di Modena”, y Balema GmbH, sobre el
uso del término “balsamico” en productos que no cumplen con los requisitos, enumerados
en el pliego de condiciones, para estar amparadas por el marco de proteccion de esta IGP.
El objeto principal es la interpretacién del art 1 del Reglamento 583/2009 sobre si la
proteccion de una IGP se expande a cada de uno de los términos que la componen.

A modo de entender del AG, el Reglamento 1151/2012 define, en el articulo 3, el término
genérico de forma particular y limitada. De tal forma, se entiende que comprende “los
nombres de productos que, pese a referirse al lugar, region o pafs donde un producto se
produjera o comercializara originalmente, se hayan convertido en el nombre comuin de ese
producto en la Unién”. Esta definicion se refiere, pues, a términos que, con el tiempo, han
perdido su connotacion geografica. Por lo tanto, a entender del AG, no es decisivo si el
término tiene un significado concreto en una lengua determinada, sino si presenta
connotacién geografica reconocida. El término “aceto” es una palabra comun italiana. En
cambio, el término “balsamico”, aun si esta estrechamente relacionado con el producto “Aceto
balsamico di modena”, tiene sus raices en “balsans” y “baln’” que “son vocablos demasiado
comunes y conocidos como para ser protegidos de forma individual como IGP”**¢. Por lo
que, no puede decirse que estas palabras tengan una connotacién geografica reconocida, sino
que, constituyen “términos genéricos” en el sentido del articulo 3 del Reglamento 1151/2012.
Todavia, afirma el AG, para determinar si realmente existe una evocaciéon es necesario
analizar como son percibidas estas palabras por el “consumidor medio, normalmente

informado y razonablemente atento y perspicaz”'".

115 STS 451/2019
116 Conclusiones del Abogado General Gerard Hogan, asunto C-432/18
117 Conclusiones del Abogado General Gerard Hogan, asunto C-432/18
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El TJUE determina en virtud del mismo articulo, asi como teniendo como punto de
consideracion el considerando 11 y el anexo 1 de éste, al estar registrada la denominacion
“Aceto Balsamico di Modena” como 1GP, la proteccion de ésta se expande a todo su conjunto.
Todavia en virtud del art 13 del Reglamento 2081/92, actualmente recogido en el Reglamento
1151/2012, parece deducirse que el objetivo del legislador europeo no es proteger
unicamente la denominacién en su conjunto, sino también los componentes que la forman,
al menos siempre y cuando no se trate de términos genéricos o comunes. Todavia, a efectos
del Reglamento 583/2009, la proteccién conferida a la IGP “Aceto Balsamico di Modena” “no
puede extenderse a los términos individuales no geogrificos de ésta”'"™. En el considerado 8
del mismo reglamento, encontramos que esto viene justificado por el hecho que es la
denominacion entera la que goza de reputacion a nivel internacional, por lo que los términos
no geograficos “aceto” y “balsamico” no pueden ser amparados por la proteccion que confiere
el Reglamento 1151/2012.

El TJUE en la sentencia C-1981/298 ya determiné que el término “acets” es un término
comun, mientras que “balsamice” no hace alusion a una zona geografica, sino que es
comunmente utilizado para denominar a un tipo de vinagre de sabor agridulce por lo que, a
la interpretacion del TJUE, ha de ser considerado como término genérico. Por lo tanto, en
virtud de la interpretacion del art 1 del Reglamento 583/2009 realizada por el TJUE, no seran
susceptibles de proteccién por el Reglamento 1151/2012 los términos individuales no
geograficos que componen denominaciones registradas, en este caso los términos

individuales no geograficos que forman parte de la IGP “Aceto Balsamico di Modena™".

d.  Caso Morbier [C-490/19]

En el asunto C-490/19 nos encontramos una peticion de decision prejudicial elevada al TJUE
por parte de la Cowur de Cassation, por el cual se solicita la interpretacion del art. 13.1 del
Reglamento 510/2006 y del Reglamento 1151/2012 como consecuencia de un litigio entre
el Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbiery la Société Fromagere du 1ivradosis S AS por
una supuesta infracciéon de la DOP “Morbier”. El litigio tuvo su origen con el registro por
parte de la Société de la marca “Morbier du Haut Livradois” en Estados Unidos. Syndicat,

interpuso demanda contra Société por infraccion de DOP y competencia desleal al

118 STJUE C-432/18
119 Cf. STJUE C-432/18
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comercializar, bajo una marca que contenia la denominacion “Morbier”, un queso visualmente
parecido a la DOP “Morbier”, con el objetivo de aprovecharse de la reputacién y notoriedad
de éste sin tener que cumplir con los requisitos para estar amparado por la DOP. Como
consecuencia de estos hechos, el Tribunal aleman solicité al TJUE como habia de

interpretarse el art. 13.

El AG considera que si bien, a la luz de la jurisprudencia en el caso C-75/15, se admite la
posibilidad de una evocacién cuando esta se trate de una “puramente conceptual” de las
denominaciones registradas, en ciertos casos existe evocacion en el sentido del art 13
“cuando el consumidor se encuentre ante un producto convencional con una forma o una
apariencia que reproduzcan total o parcialmente las de un producto comparable amparado
por una denominacién protegida”'®®. Todavia, considera que, para que tal evocacién sea
patente en este caso, debemos atender a ciertos requisitos: el elemento reproducido debe
figurar en el pliego de condiciones de la denominacién registrada como una caracteristica
distintiva del producto amparado por dicha denominacioén para garantizar que el referido
elemento forme parte de la tradicion amparada; el elemento reproducido no debe estar
intrinsecamente vinculado con un proceso de produccion que, como tal, deba permanecer a
la libre disposiciéon de todo productor; la existencia, ademas, de un potencial evocador que
lleva al consumidor a asociar de manera directa y univoca los productos; una intencion
parasitaria121.

El TJUE establece que, en virtud de la normativa, las denominaciones registradas gozan de
proteccion contra todas aquellas actuaciones, de las previstas en el art. 13, que puedan
confundir al consumidor sobre la procedencia y las caracteristicas del producto que adquiere.
No resulta por tanto necesario un uso directo o indirecto de la DOP “Morbier”, sino que
basta con que el consumidor pueda verse confundido asociando una denominacién
geografica protegida a un producto no amparado por ésta. Por lo tanto, determina que es
labor del Tribunal nacional determinar si en el caso concreto hay riesgo de evocacion por
parte del consumidor medio europeo como consecuencia de un parecido visual o fonético
entre la denominacién discutida y la DOP.

Por otra parte, dictamina el TJUE que el art 13.1 d) del Reglamento 1151/2012 debe ser
interpretado de modo que quede prohibida “la reproduccion de la forma y de la apariencia

que caracterizan a un producto amparado por una denominacién registrada cuando dicha

120 Conclusiones del Abogado General Giovanni Pitruzzella, asunto C-490/19

121 Cf. Conclusiones del Abogado General Giovanni Pitruzzella, asunto C-490/19
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reproduccién pueda inducir a error al consumidor sobre el verdadero origen del producto”'*.

No se especifica concretamente que practicas quedan prohibidas en el 13.1 d), pero, en
funcion de la interpretacion del TJUE quedarian incluidas aquellas distintas de los apartados
de a) a ¢) y que supongan un riesgo de confusion en el consumidor acerca de la procedencia
y de las caracteristicas del producto. De tal manera el apartado d) pretende prohibir todas
aquellas practicas que puedan inducir a error al consumidor, promoviendo que exista una
informacioén clara y veraz acerca del origen y de las propiedades del producto.

Por lo tanto, dictamina el TJUE la prohibicién, en virtud del art. 13. 1 d) del Reglamento
1151/2012, la reproduccién en la forma o apariencia de un producto amparado por
denominacién registrada siempre y cuando dicha reproduccién suponga un riesgo de

confusion para el consumidor medio europeo acerca del verdadero origen del producto.

122 STJUE C-490/19
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VI. CONCLUSIONES

Conforme al objeto tratado en el trabajo, podemos concluir que las denominaciones de
origen y las indicaciones geograficas suponen un medio necesario para la proteccion de los
productores, que realizan sus productos con una serie de caracteristicas o cualidades
distintivas del resto de productos del mismo género en funcién de factores humanos y
naturales, de un lado, asi como para la proteccién de los consumidores medios quienes han
de ser informados de manera precisa y veraz sobre el verdadero origen geografico de los
productos que consumen, asi como de la calidad que poseen. Esta relacion es la que, como
hemos visto, supone la esencia de la proteccion de las DOP e IGP en el marco europeo asi
como, al menos en menor grado, en el marco internacional.

El Reglamento UE 1151/2012 supone una evolucién sobre la interpretacién de estos
términos que, desde luego, resulta ser mas garantista respecto de los Reglamentos anteriores
y textos internacionales. Todavia, es cierto que, debido a que trata sobre derechos que se
ejecutan en el mercado, existen siempre situaciones en los que no es posible aplicar la
normativa de manera clara y concisa. Para ello, la jurisprudencia europea ofrece una solucion
a estos casos, como hemos visto.

Podemos concluir que, sin duda alguna, el desarrollo del ambito de proteccion de las DOP
e IGP ha sido exhaustivo. De tal manera, pasamos de regulaciones en las que ambas venifan
confundidas bajo un mismo titulo, sin poseer una identidad propia, a quedar claramente
distinguidas en funcién del grado de vinculacion que poseen con la zona geografica de la que
provienen. Los esfuerzos del legislador europeo por plasmar una exhaustiva regulaciéon para
la proteccién de las DOP e IGP queda mis que evidenciada en el Reglamento 1151/2012.
En esta hemos visto como se recogieron las regulaciones europeas precedentes junto con
ideas plasmadas en los tratados internacionales con el objetivo de seguir unas lineas comunes
sobre como deben ser entendidas.

Si bien considero que el Reglamento brinda a las DOP e IGP una normativizacion clara y
concisa por lo que respecta a los requisitos que deben cumplir para adquirir la proteccion
europea, también considero que el ambito de proteccion frente a las practicas de terceros
dista mucho de ofrecer una seguridad juridica efectiva. Con esto quiero decir que si bien el
Reglamento es muy exigente para otorgar la condicion de DOP e IGP, como consecuencia
de su consideracion de “valor afadido”, por otra parte, en algunos aspectos se deja
demasiado espacio a la interpretacién, como es el caso de las practicas prohibidas en el

mercado. En el art. 13, como hemos analizado, encontramos la proteccién de los derechos
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o de otro modo, las practicas prohibidas en el mercado. Todavia, considero que este articulo
solo se limita a mencionar actos sin realmente definir que se han de entender por ellos. Como
consecuencia de esto, y como hemos analizado en la jurisprudencia, el TJUE ha de
interpretar, o remandar a una interpretacioén ya realizada previamente, sobre cémo ha de

entenderse la “evocacion’” en los casos concretos.

Con esto no quiero desmerecer la funcién del Organo sino que considero que para ofrecer
una seguridad juridica en el ambito de proteccion de las DOP e IGP, las consideraciones
jurisprudenciales, sobre cuando han de entenderse realizadas estas practicas prohibidas,
deberfan formar parte del mismo Reglamento, a fin de que los ciudadanos europeas sepan a
qué deben atenerse y del mismo modo para que puedan los 6rganos jurisdiccionales
nacionales aplicar la ley y no deban recurrir constantemente al TJUE para solicitar la
interpretaciéon del art. 13 del Reglamento. En este sentido considero que la normativa

europea para la protecciéon de marcas es superior al de las DOP e IGP.

Del mismo modo considero que, si bien la existencia de los consejos reguladores para la
proteccion es acertada al suponer una unificacion de productores amparados por la DOP o
IGP, me parece que el ambito de protecciéon que ofrece la EUIPO para la proteccion de las
marcas es superior al ser un punto centralizado y especializado de registro. Considero que el
sistema actual de registro de DOP e IGP, si bien muy exigente sobre los requisitos que deben
cumplir los productos para tomar tal consideracion y sobre los certificados a aportar sobre
las cualidades y su relacioén con la zona geografica, serfa mas garantista en su proteccion si
existiese una oficina europea especializada en materia, si bien, debido al caracter especial de
las DOP e IGP, en cuanto vinculadas a una zona geografica determinada, podria suponer
una pérdida del poder de control y decision de los Consejos sobre los productos que estan

amparados bajo una DOP o IGP registrada.
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VIII. ANEXOS

Simbolos identificadores de las Denominaciones de Origen Protegidas, Indicaciones Geograficas Protegidas y Especialidad

Tradicionales Garantizadas.

QUESO MANCHEGO

(onsejo Regulador de la Denominacidn de Origen

M G86GLE .N

Simbolo identificador del Consejo Regulador de la DOP Queso Manchego

MANC,
«° He.
& %,

r

[QUESO)
MANCHEGO,

Conscjo Regulador de la Denominacion de Origen
@) commsmie
= Oveja Manchega =

st co e

A la izquierda: ejemplo de la DOP Queso Manchego
A la derecha: ejemplo de evocacion de la DOP tratado en el asunto C-614/17
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Simbolo identificador del Consejo Regulador de la IGP Aceto Balsamico di Modena

| LACETO

DECELCD

Aceto
Balsamic

250ML €

Nig

—7Z]

1 DEUTSCHES

5SSI1G BRAUHA
e

1868

Balsamico

A la izquierda: ejemplo de la IGP Aceto Balsamico di Modena

A la derecha: ejemplo de supnesta evocacion de la IGP tratado en el asunto C-432/18
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UN TRAIT INIMITABLE

Simbolo identificador del Consejo Regulador de la DOP Morbier

A la izguierda: ejemplo de la DOP Morbier
A la derecha: ejemplo de evocacion de la DOP tratado en el asunto C-490/19
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