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VARIA

nistrativo, no se agota en él, sino que tiene también trascendencia juridico-
‘privada, ya reconocida en el apartado 2 del articulo 1 del Convenio de la
Unién de Paris, de 20 de marzo de 1883, al incluir dentro de la denomina-
da propiedad industrial a las indicaciones de procedencia o denominacio-
nes de origen.

Al régimen juridico-privado de proteccién establecido en la Ley 25/70
(arts. 83 y sigs.), se prestard especial atencién, resaltando las deficiencias
que en él se observan, que no son por otra parte exclusivas del mismo
(especialmente en lo que respecta a los conflictos entre marcas y denomi-
naciones geograficas), sino que encuentran reflejo en el sistema comunita-
rio que se ha arbitrado para estos signos y al que se hard una breve
referencia.

Pero sobre todo interesa destacar el hecho de que la ausencia de
una normativa propia que contemple la extensién del régimen de las
indicaciones geograficas (a productos diferentes a los que tradicional-
mente se han venido beneficiando de la utilizacién de estos signos como
distintivos o a servicios), obliga a adecuarse, como norma de caricter
general, a lo establecido en el Estatuto del Vino. Sin embargo, ello no
impide que se deba demandar una verdadera regulacién de caricter
general en materia de indicaciones geogrificas, sobre todo a efectos de
otorgar homogeneidad a la materia y de que al menos con caricter gené-
rico, se reconozca legalmente la posibilidad de que otros productos y los
servicios puedan ser también identificados a través de indicaciones geo-
graficas. ;

El principal obstdculo se encuentra en que la cuestién de la protec-
ci6én de las indicaciones geograficas (que tiene su origen y encuentra ade-
mais gran arraigo en Europa), refleja una estrecha vinculacién, en las
disposiciones dictadas, con los productos que dieron lugar a estas dispo-
siciones (especialmente, los productos vinicolas) y esto dificulta la apli-
cacién de esas normas con caricter general a otros productos diferentes.
Esto justifica la necesidad de dictar, en este caso en Espafia, una norma
de cardcter general a nivel estatal que sustituya a la Ley 25/70 como
norma bésica.

En este sentido es interesante tener en cuenta la regulacién adopta-
da por aquellos ordenamientos que no tienen tradicién en lo que res-
pecta a estas instituciones. Esta circunstancia ha venido a facilitar la
elaboracién de una regulacién de cardcter general en materia de indica-
ciones geograficas. La “abstraccién general” en esta materia se hace hoy
pues necesaria para permitir, como ya se ha apuntado, que otros pro-
ductos e incluso los servicios puedan ser identificados a través de indi-
caciones geogrificas, encontrando la correspondiente proteccién. Uno
de esos ordenamientos es el brasilefio, por lo que se hara referencia al
régimen establecido en su nuevo Cédigo de la Propiedad Industrial,
como uh referente a tener en cuenta en una futura regulacién de las
indicaciones geograificas en Espafia y como muestra de cémo es posible
dar ese salto a la generalizacién.
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II. LA CONSIDERACION DE LA LEY 25/70 COMO NORMA DE CARAGCTER
GENERAL APLICABLE A LAS INDICACIONES GEOGRAFICAS

A) Productos a los que es aplicable el régimen de las indicaciones geo-
grificas establecido en la ley 25/70.

El caricter general de la Ley 25/70 ha de analizarse, en primer lugar,
desde la perspectiva de los productos a los que es aplicable su régimen,
ademas de aquellos (vinos y otras bebidas alcohélicas) que entraban incial-
mente en su ambito de aplicacién.

La extensién de estas normas de proteccién a productos de caricter
agroalimentario estd expresamente dispuesta en la Ley. Asi, la Uﬂmﬁomm'
cién adicional quinta prevé que el régimen de denominaciones de origen y
denominaciones especificas establecido en los articulos 95 y siguientes de
dicho texto legal (1), se extienda a aquellos productos agrarios cuya pro-
teccién de calidad tenga especial interés econémico o social. En virtud .m.m
dicha Disposicién adicional, y atendiendo de este modo las peticiones reci-
bidas para que algunos productos se pudieran acoger al régimen de las
denominaciones de origen, el Ministerio de Agricultura lo extendié a otros
productos agrarios (2). Lo que el Estado pretendia, teniendo en cuenta que
algunas Comunidades Auténomas ya tenian asumidas competencias exchu-
sivas en la materia, era poner en marcha una politica ordenadora de la
calidad de aquellos productos que el propio Estado, en el &mw&&o.ﬁm sus
competencias, asumia a los efectos de su defensa y promocién nacional e

(1) En la Ley 25/70 se contempla también la posibilidad n\~o que se puedan proteger y
reglamentar el empleo de denominaciones genéricas (calificacién aplicable a los productos
que tienen caracteres comunes y especiales debidos a su naturaleza, a T\vm sistemas mw\mﬁ.o-
duccién empleados o a los procedimientos de transformacién, m_nwonmmuoﬁ y m.&uﬁomo.obv o
especificas (calificacién aplicable a un producto que tiene cualidades m_mmnmzowm_am entre los
de su misma naturaleza, debidas al medio natural o a los métodos de elaboracién) relativas a
la calidad, método o lugar de produccién o de elaboracién o determinados caracteres de
los productos a que se refiere esta Ley cuando sea de interés general (art. 96). Ver articulos 2
y 3 del RD 1573/85, de 1 de agosto. . -

(2) Al aceite de oliva, al queso y al jamén curado (RD w&:\woqpﬁmo 20 de diciembre);
a las judias secas, garbanzos y arroz (RD 972/1982, de 2 de mvn.._vw al esparrago (RD 830/1984,
de 11 de abril); a los pimientos (RD 2671/1985, de 18 de diciembre); a —w.m carnes frescas y
embutidos curados (RD 1297/87, de 9 de octubre); a los productos wmnom_::.aﬁmmn.g ov:w.-:-
dos sin el empleo de productos quimicos de sintesis (RD 759/1988, de 15 de julio); a la miel,
frutos secos y turrones (RD 251/1990, de 23 de febrero); a las frutas de r:mmoa. las frutas de
pepita, las fresas, los fresones, la chufa y la horchata (RD Hmmh\.oo, de 30 de noviembre); a las
salazones cérnicas (RD 729/1993, de 14 de vaMuv ya r—wm Th_nwioﬁmm%mw_u qwo\ﬂwo—m, de QH% ..mo
mayo). Las denominaciones genéricas y especificas aplicables a productos agroalimentarios
»,_SWoW_ reguladas mmwo&anmimmsg en el RD 1573/1985, de 1 de agosto; en el RD 728/1988, de
8 de julio; en el RD 759/1988, de 15 de julio; en el RD wmm»\uwocn\mm 11 de octubre y en el RD
1396/1993, de 4 de agosto, que modifica el anterior. La extensién a otros m.vnomcnao.m .w:ﬁ..mo
suponer ademés un cambio en la competencia ministerial, que la Ley adscribe al Ministerio
de Industria cuando el producto de que se trate entre en el marco de su competencia (art. 95.2
de la Ley 25/70).
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VARIA

grifico de productos o servicios), la Ley federal suiza para la proteccién
de las marcas y las indicaciones de procedencia, de 28 de agosto de 1992
(en la que se regulan también las indicaciones que hacen referencia a la
procedencia geografica de productos o servicios) (11) o la Ley n.° 9279/96,
de 14 de mayo, de Brasil, que regula los derechos y obligaciones relativos
a la propiedad industrial y cuyo Titulo IV regula las indicaciones geogra-
ficas (12).

Un supuesto especial lo constituyen los productos y servicios turisti-
cos, al considerarse que pueden ser identificados mediante indicaciones
geogrificas. Los signos que identifican los productos y servicios que se
ofrecen o prestan en determinadas zonas turisticas tienen un eminente
caracter geografico. Concurriendo en ellos los requisitos que se exigen a las
denominaciones de origen (estar la denominacién constituida por un nom-
bre de caricter geogrifico y tener una vinculacién el producto o servicio
con la zona turistica en cuestién), nada debe impedir que estos productos
y servicios puedan ser identificados con estos signos y que a ellos les sea
aplicable la norma que con cardcter general regula las denominaciones de
origen puesto que ninguna ley especial ha establecido un régimen especifi-
co de proteccion para estos signos en concepto de denominaciones de ori-
gen. Lo que no significa, de otra parte, que no puedan surgir algunos pro-

blemas especificos que reclamarian una regulacién especial. Al igual que’

ocurre con las denominaciones de caracter geografico que pueden utilizar-
se para identificar productos de artesania, el reconocimiento de la posibi-
lidad de que las zonas, productos y servicios turisticos (o recursos turisti-
cos) puedan identificarse a través de denominaciones geograficas, no ha
ido acompafiado de un régimen propio de proteccién de estas denomina-
ciones adaptado a sus propias necesidades. Este es el caso de la Orden de
31 de marzo de 1964, por la que se creaba el Registro de denominaciones
geoturisticas y algunas Leyes de Turismo autonémicas (13), en las que se
regulala creacién de distintivos de productos y servicios turisticos, aunque
sdlo a efectos administrativos. Pero estas denominaciones pueden y deben
encontrar el régimen de proteccién adecuado derivado de su condicién de
bienes inmateriales, ya sea en concepto de denominacién de origen, si cum-
plen los requisitos para ello, o en concepto de marca. ;

De cualquier forma, la utilizacién de las indicaciones geogréficas para
productos diferentes a los agroalimentarios o industriales (como son los
productos o servicios turisticos) ilustra la idea de que en realidad, no exis-
te ningin inconveniente para afirmar que cualquier clase de productos o
servicios es susceptible de tener una denominacién de origen (14). Y que en
ausencia de una norma aplicable con cardcter general para su proteccién
y defensa, habra que tener en cuenta lo establecido en la Ley 25/70, de 2
de diciembre.

(11) Ver los articulos 47 y siguientes.

(12) * Ver los articulos 176 y siguientes.

(13) Ver, por ejemplo, la Ley 10/97, de Turismo de Castilla y Leén, de 19-12-1997, cuyo
articulo 49 crea el Registro regional de distintivos geoturisticos.

(14) En este sentido, MASCARENAS, voz “denominacién de origen”, op. cit., pag. 810.
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B) Ley general y leyes especiales

La Ley 25/70, de 2 de diciembre, del Estatuto de la Vifia, del Vino y de
los Alcoholes, a pesar de su dmbito inicial de aplicacién (15), tiene por
tanto un alcance general, lo que permite la aplicacién de esta norma a cual-
quier indicacién geogrifica que se utilice para identificar productos o ser-
vicios en el mercado y que cumpla con los requisitos establecidos en la
misma. Asi, por ejemplo, el Tribunal Constitucional considera que los pre-
ceptos de la Ley 25/70 son de aplicacién general basindose en que el arti-
culo 62.2 de la Ley de marcas (que establece la prohibicién de que las mar-
cas de garantia puedan estar constituidas por denominaciones de origen),
se remite genéricamente a la misma (16).

Dado que la Ley 25/70 se considera como la norma general, la legislacion
especial en este 4mbito, viene constituida tanto por las disposiciones que han
extendido este régimen de proteccién a otros productos, como por el conjun-
to de disposiciones que han supuesto el reconocimiento de las concretas deno-
minaciones de origen. Pero no puede considerarse que la ausencia de una
regulacién especifica para la proteccién de determinados signos como indica-
ciones geograficas (como por ejemplo, las denominaciones geogrificas de pro-
ductos o servicios turisticos o las de productos industriales), implique que
éstas s6lo puedan quedar protegidas como indicaciones de procedencia (17) y
no como denominaciones de origen. En estos casos de ausencia de normativa
especifica serd aplicable la normativa general constituida por la Ley 25/70. Y
mis concretamente el régimen establecido en los articulos 79 a 83 de la Ley
puede ser considerado como vilido para la proteccién de las mismas. Sin olvi-
dar que para iniciar la tramitacién de esa normativa especifica con la que se
proteja la utilizacién de indicaciones geograficas para identificar determina-
dos productos o servicios, exigira la constitucién de un Consejo Regulador
con arreglo a lo establecido en los articulos 84 y sigs. de la misma Ley.
También podrian calificarse como legislacién especial otros textos legales en
los que se refleja la proteccién de la que gozan las denominaciones de origen,
como la Ley de Competencia Desleal (18) y el Cédigo Penal (19).

(15) Elarticulo 1 de la citada disposicidn establecia: “Quedan sujetos a lo dispuesto en
el presente Estatuto: la ordenacién del viiedo y su produccién; la definicién, elaboracién,
ordenacién y comercializacién de los productos derivados de la uva y otras bebidas alcohéli-
cas, y, finalmente, la definicién y empleo de los alcoholes”.

(16) Ver STC 211/90, de 20 de diciembre.

(17) En sentido contrario, en general sobre las denominaciones de origen, ver Masca-
RENAS, voz “Denominacién de origen”, en Nueva Enciclopedia Juridica F. Seix, tomo VI,
1985, pag. 816.

(18) En el segundo parrafo del articulo 12, por ejemplo, se contempla expresamente
como acto desleal el empleo de denominaciones de origen falsas acompafiados de la indicacién

L

acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como “modelo™, “sis-
tema”, “tipo”, “clase” y similares.

(19) El articulo 275 del Cédigo Penal de 1995 castiga con las penas establecidas en el
articulo 274 a quien intencionadamente y sin estar autorizado para ello, utilice en el trafico
econémico una denominacién de origen o una indicacién geografica representativa de una
calidad determinada legalmente protegidas para distinguir los productos amparados por ellas

con conocimiento de esta proteccién.

1169



TLTT

"OpLT "s9ed ‘653-q ‘L66T
&QH o7 hﬁboaﬁ op oKewr 9P L °P AD[L [P erouduag Bl B OLI8]ULUIOY) “OLIBJIUNUIOD ojiqure
[° we mmom«wu.woam SOUOIOBUIUWIOUIP sE] Op ﬂwmooﬁoum e, g h.uuzaﬁm ZINIWI[ J0A Awwv

(61 “3ed “g661
QIquatAon ‘68-g ‘YHAD/[ “.[[]ueftao op souorvuTWOUSP £ SVOTBM 213U 0391[Ju0d £ Brous)sIX
909 : 0LIBIIUNUIOD OY22I2P [0 U 50013815008 soudis sof op uoroseyoxd Sp sopEpI[EpPOU $91UBIGJIP
987, U9) 0421 UoWBANB[oX odurar} op ozed un ue sojuorpadxo sof 19A[0sR1 SJUGUIEILOUIGD
-unj em3oeszed onb £ ofojduros w12 ou 26/180% c1usure3oy [ uo OpIos[qelse ?uun,-@m ojuerwIp
-2001d 2 onb wequiopisuos Vavig owda) £ ONIAYE) 0QVSVY) ‘orrenuoo opnues uy  (17)

“ozIsW 9p L T op ‘ofosuory [Op ‘16/5¢S (D) oruoursidey 104  (97)
68¢ "39d ‘G661 ‘spounwt op orpUmu0d DWISIS JF VOAON ZAANYNYAL 104 (S7)

‘Terasnpur pepoardoad op enx
-91EW U3 SOIUIDIUI SOPE]SH SO Op SOUOTIBSIIA sef & [eroustoduros eAaIasol
BUN 0W0) TlIRinmwos eouspnidsun( e x1od opeiopisuos ‘opeiei], [op o¢
OTMONLIE 2 BISUINA 9S ‘SI[EUOTIRU S0Y2919Pp sof Iod seperedwe seogeaSood
SOUOTOBUTWOUIP SB[ 9p ugwda01dsep e[ susnueur os 1s anb £ (50/827 D/e6
UQTOROMUNUIOT) B] 9P OpIuajuod [9p lesed ®) OLI101eJ[q0 OLIEIMUNUIOd 01}
-s1301 [0 931Xe 95 ou ojuGMIE[3eY [0 Ue AuswEax onb ise[BIUAWRPUN] SOOI
SOP 9P BIOULTIDASUOD 0W0D 0153 X (%) seoyea3oad souomeururousp sns op
uor09301d e exed sopeisy sof 1od sopEULIY SI[EINIE[Iq SOTUIATOT) SO] UonS
-1030 anb e[ ours ‘soJeuororu soyooep so] uensioio onb ugnoatoxd ey ofgs
ou epetajjeur Jeponb oqep ‘2T omonae o uo o1suead omsiSea e opiBooe
uey 9s ou ojuswe(Foy [op uonesIde Op 0IIWE [2 Us SEPM[OUT OpUE}sd UNE
onb ssuopeuTwOUSp sefnbe v 0100dsex onb anxeape enb fey ugiqure],

*(S "11e [9p ¢ *de [op 01xe3 0A9NU) sorTEIUNOD SOIqUIBOIAUT SO &
ULIE1D0JE OU £ [BUOIOEU [0ATU © 03090 ugaronpoad o[os ‘eLIojisues [eUOIRY
u91009101d YOI op PMIIA US soxquoTw sopeisy sof aod sepeidope sep
-Ipowt se[ onb &4 ‘epejruny snbune ‘es1a3o10ad wesomb onb SOUOTOBUTIIO USP
Se[ op UQI99301d op enUEILS EUN OPOW 011910 UL ST ELIOISULA} BULIO)
9p ®os onbune ueSia exdwors raeise ugroosroad 9p [EUOIIBU BWOISIS [9
‘0zZIBW 9P 1T 9P ‘1,6/SES Oruswe[S0y osenu [o uo OPId3[e1Sd O] UW0d ‘BULIO]
189 (] "[eUoroeU U9ro3r0ad e[ atmmsns op g6/180g orueure(dey] [op ortsod
-01d e ©109dsa1 onb of ue sene eroey osed un EPNP Uls 9AMNSsuod 03syy

*SeLIRIT
W00 SOPEPLIOINE SE] B UQIBUIWOUSP ©] 9p ugisnusuen op oporiad [o
9UEIND [EUOIIEU [9ATU € OLIONSHET] HQL209101d Op Ewralsts un IenIqIE ©
‘3661 2P [ eoypow onb ‘ojusure[Soy] osonu o150 woo epESTqo Isk 0151A ey
9s peprunwo) e *(1g) uowoaoxd e[ opeioros uey onb sojjenbe op sesaa
-oqut sof onbrpn(1ad onb ojues ssxereqp opend (voryeaSoos UOTOBROTPUI 0 WoF
-110 Op O EUTUIOUSP €3S BA) OLIRITUNUIOD [ATU € BOGE13003 UQIOBEUTIIOUIP
EUN 91q0s BAISN[OX? 9P 0Y09.10p [op UQISE0U0d 9p ojuaTmrpesold [o onbrod
sueuredourid ‘zeoge 9juowe1ol so ou sofeuordEu souorseroxd se[ op
UoTomnsNS € op ewalsts [9 onb 1000u0001 € OpTUAA BY UQNEOYIPOW EAST
*(93) oxquerm opeysy [op orxed aod erioysuexy [euororu woro9301d BUN
op UQIs20U0d B opezLIOINE Y 95 onb €] 10d ‘Z6/180g crusweday o orelqo
opIs ey onb e[ op vuLIOJo ¥ 01q0s esIEUOIXO[FOI spond sorreyrumwos sou
-31s £ sofeuonoeu soudis op eroUsISXO00 B[ 9p BWIR] [0 W00 WOIOIBR[AX U
*(Sg) soaquisux sopeisy sof op se[eUoTIEU
SEOIEUL SE] U0D 9juowrajueueurrod InsIX90o e sepeure[y ofe od weiso

VIIVA

OLTT

‘6 £ g "sfed ‘p66T WO ‘0r4DFIUNWOD OWYIIDWL B
[DUOIZDU OIYIUDJY "1YI4DWUL 12P OFJJ1LP OaoTU I] ¢+q) ‘YNEG ‘BUBI[BIT BULIO0D B] Uy QNV
. ) . "g861 o 1quIAtaIp 9p 17 9p ‘HAD/POT/68 BN  (g7)
gfs £ 66 .wwwm ‘9661 ‘PHPEI ‘Xe[oanyg ‘pe ANS‘:Q._nMaaquuﬁ
wouap soT ¢°d ‘OONVIY ZANIWI[ 124 - (3T,
&,uwaeu 19p 0yoo.a(] 1o U UIFLLO 2P SPUOWDUNUOUIP SV .m.nm AR e
-un1y vado.ins poprunwoy) ¢ Musweuotoeu sepidejord seLIBjUAUII[BOITR SOUOIOBUTUIOUSP SB]
® (g o[monIe [op 1&.?1&&0_.1& s> BULUIG ¥, ¢ ‘ANDOVA ZTTYZNOY 2A  (I%)
. h ‘sorreuouneode sojonpoad sof op seoysidosd souorovdrpm

woft10 op seworoRUTUIOUSP Op BLIGTBW S ‘76/180 (JAD) orweure[day [ & ejouedse ugroeside|
B[ onuo erouopuodso1100 ¥ vsroaxd as onb vy 10d HGET Op 0I19UR Op G7 9P UGPI() I2A (02)

serreIUNUIOd seoxew se| (pg) SOpEIS SOSIOAIp ud onsi3el ms uemdex
onb mo.?:o«ow:nwuﬁ SOTUAAUOY) SO[ 9P £ SO[BUOTIRU SEOIBUL SE] 9P BIOUSUBWL
-10d ®[ oAN[oX0 OU OLIEITUNUIOd OPEOISW [9p UQTOEZIEal e[ onb osrewr
-1ye opend ojusw[edy] ‘OLIBIUNUIOD BWRISIS [ Jod soxqurorw mowuwmm
SO 9P OUM EPEO Op SP[EUOIEU SEWAISIS SO OP UYLMINSNS T oisondns
BY 0U OLIEIIUNWO) 0juswe|3ey [op 1031A Ud epenud v| n,.ﬂo ap £ (gg) seo
-TeW op PLIEIUNWO) TARAIL(] elowng e[ 9sterdope e E\:oumm%e_ B[ 9p
ugroezuourte ey oisiaead ey os ‘oraed eun op ‘onb se| ® 0100dsox ‘seoxeur op
®II91eU Uo sEpEIdopE SEPIPIUT SE[ U0 EISEIIU0D ‘EPNP UIS 01s] "IEZIUOWIE
onb .&MVNHH %ﬁﬂm ou Ouﬂﬂjﬂwh n~d=0mc%ﬁhu :Wmoﬂnﬂmumﬁﬁ rUun op Isaejea} ou —”M
"woSLI0 9P SIUOTOBUTWIOURP SE] 9P UQTOITISUT ] 03USTUEUIPIO NS E EPLIO
-~100UT UOUST) OU SOIUISTW SOPEIST SOf op El10iew ] 9nb s3 ‘01amoo anb o]
*BLIS1BW E1SO U0 SOIJUIOTU SOPBISH SO] 9P TANEULIOU B[ 9p UQIOEZIUOWLIE B]
exonruzed onb rLIEITUNWOO BATVAII(] UN op oprurduwrooe sstoqey erpod
oia.uwndﬁg ojusure[30Y] [° ‘0SULsU0d [YIP Anu 9p ewo} UN Ios op Iesod €
£ So[eUOTORU SEANTWLIOU SB[ 9p WoMUSHS €] ¥ opLip onb sew ox9g

‘sorrejusmreoase soronpoxd op wgwosioad ey exed
sepeldIp ‘seperld £ soferoodso soko] sef ours ‘(2/Gg 4o ] S0 OU BpIMTISNS
9s19pusiUe op By onb [PUOIEBU BATIBULIOU ©7 ‘WASLIO op monwﬂoaﬁﬁo:ov
se[ & o[qeor[de [BI9UsS TULIOU BUN OWO0 ISILIOPISUOD 2GOP OU ‘0oruowre|Foy
oyo1p 9p sewriou se[ op pepywadse ¥ epe( “euedsy uo uaSLIO 9P SAUOTO
-BUTWOUp op ElelEul Us d[qeorjde [exousd eAnEULIOU ] A 26/1807%
ojuswedoy o onb esieiepisuod op ey s aeajue[d aymured ¢(zg) (serEm
-NuEoo USLIO 9p SPUONBUTOUSP SE]) (Ig) SEPULOIIUL 9P UQIOBNOIId dIqT]
e[ 21[oEy 4 TozoloAr) onb SULIONUN TWIAISIS UN 3D UQIOBIIO B ‘[ US Op
~BIN¥ISUT OLIEIUNUIO) USUWIFYI [0 10d ((g) SO[EUONEU SEANTUWLIOW SB[ IMin
-sns op PEPI[EUL B U0d OPIOEU Y g6/ 0IUSWE[FoY [o ‘03910U00 Uy .

*$9E1E1Se SEULIOU SB[ 9P $9ABI} & 9sImIesuoo opond o

BHIOMSUET} UO109101d B] A BATIO9II(] BUN 9P SPABI] E SOI(UIDTUL SOPBISH SO]
op seuoIoB[sIFe] SE] TezIuouLIE op pepiiqisod ] ‘elreiumuIod ey 1od sB159 9
WOTOMMISNS B[ OUI00 ‘SI[EUOIORU SEATIBULIOU SE] U0D UQIOE[L UD SOUOTISIND
seund[e eisns ‘sojonpoad sopeuruielep ered seogeidoed souorredIpul
se] op uor0ar0ad B[ uemSoa onb serIEIUNUI0d SEULIOU 9P BIOUAISTXD B

"Z661 @p onqnl ap pIT

3 sou010
ap ‘ofosuor) pap (D) oruewFay 12 L vundsy us svNfp150s 1
nWS%:.ﬂ mSUGNNMWE anb qo100dso £ po1ouaf vanvuLiou v] 243ud ugDERY (D

VIIVA



VARIA

D) Necesidad de una verdadera regulacién general en materia de in-
dicaciones geogrdficas incardinada en la denominada “propiedad
industrial”. El problema competencial.

A pesar de que en el momento actual se considera que la Ley 25/70 es
la aplicable con caricter general en todo lo relativo a la proteccién de
determinados signos como indicaciones geogrificas, ello no impide que se
reclame una verdadera regulacién general. Este deseo ha sido manifesta-
do tanto por la doctrina como por la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional (29) y ya ha tenido reflejo en alguna propuesta parlamen-
taria (30). Esta exigencia ha tomado tal dimensién porque se entiende
que las denominaciones de origen no pueden ya quedar limitadas a los
vinos o a los productos agroalimentarios, sino que ha de extenderse,
siempre que se den las condiciones para ello (especialmente la vincula-
cién del bien con el medio geogréfico) a otros productos e incluso, como
reclama también parte de la doctrina, a los servicios de los que es un
ejemplo indiscutible al que podri aplicarse el sector de los productos y
servicios turisticos (31).

Aunque algunas Comunidades Auténomas tienen asumidas competen-
cias legislativas en materia. de denominaciones de origen, a nivel interna-
cional es indiscutida la cuestién de que las denominaciones de origen son
un elemento integrante de la denominada propiedad industrial (Convenio
de la Unién de Paris, Acuerdo TRIP’s, ...) (32). En la exclusién de las
denominaciones de origen de la materia relativa a la propiedad industrial,
se ha esforzado el Tribunal Constitucional, que ha intentado establecer
una clara diferencia entre la denominada “propiedad industrial” y las
“denominaciones de origen” (33), principalmente basada en que los
intereses colectivos que con éstas se protegen (de la localidad o regién con-
creta) son contrarios al disfrute individualizado caracteristico de las mo-

(29) Puede verse a titulo de ejemplo en la doctrina BOTANA AGRA, M., y MARONO GAR-
GALLO, M. M., “Las piedras ornamentales como objeto protegible por denominacién de origen
(Comentario a la sentencia 211/1990, de 20 de diciembre, del Tribunal Constitucional)”, ADI,
tomo XIV, 1991-92, pags. 207 y sigs.

(30) Ver la Propuesta presentada por un grupo de parlamentarios el 14 de junio de
1994, solicitando que el Gobierno promueva una Ley de Bases en la materia (ver Legislacién
Basica sobre Denominaciones de Origen, ed. preparada por MILANS DEL BoscH PorToLES, I,
ed. Tecnos, 1995, pag. 53).

(31) En contra, LOPEZ BENiTEZ, Las denominaciones de origen, ed. Cedecs, Barcelona,
1996, pag. 72 y nota 121.

(32) En la doctrina Francesa, ver MATHELY, Le droit frangais des signes distinctifs,
Paris, 1984, pags. 878-879; CHAVANNE/BURST, Droit de la propriété industrielle, 1993, pag.
791 y ROUBIER, Le droit de la propriété industrielle, Partie spéciale, Paris, 1954, pag. 486.
En la doctrina espafiola, ver LOBATO GARCIA-MIJAN, M., “La proteccién de las denominacio-
nes de origen. Estudio del Reglamento (CEE) 2081/92”, en Estudios de Derecho Mercantil en
homenaje al profesor Manuel Broseta Pont, tomo II, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 1995,
pags. 1975-1977.

(33) Ver Fundamentos juridicos de la Sentencia 211/1990, de 20 de diciembre.
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dalidades de propiedad industrial (34). Considera que este signo se carac-
teriza por no ser “apropiable” (objeto de propiedad individualizada o
colectiva). Pero omite el Tribunal Constitucional pronunciarse sobre la
existencia de algunas modalidades de propiedad industrial cuya finalidad
no consiste en proteger intereses estrictamente individuales, como ocurre
con las marcas de caricter colectivo. ‘

Sin embargo, su consideracién como verdadero signo distintivo hace
que puedan ser catalogados como derechos privativos de caricter abso-
luto, aunque tengan cardcter colectivo (35) y demanden una titularidad
plural.

De otra parte, la consideracién de la denominacién de origen como
modalidad de propiedad industrial, permitiria tratar de forma aniloga, de
una parte, los que tradicionalmente se han venido considerando como sig-
nos distintivos (marcas, nombres comerciales y rétulos de establecimiento)
y, de otra, otros signos distintivos que los empresarios y todos aquellos
entes relacionados con la oferta de productos y la prestacién de servicios,
aunque siempre de forma colectiva, pueden utilizar en el mercado.

Es interesante tener en cuenta a estos efectos, como ya se apunté ante-
riormente, la nueva Ley de Marcas alemana de 25 de octubre de 1994, cuyo
objeto no es sélo la proteccién de las marcas comerciales (Marken), sino
también de otros signos como las denominaciones comerciales (geschdaftli-
che Bezeichnungen) y las indicaciones geogrificas de procedencia (geo-
graphische Herkunftsangaben), regulacién general, de caricter basico,
que no implica que en la proteccién de estos signos no se puedan aplicar
otras disposiciones especificas (36). La adopcién de la solucién por la que
se ha optado en Alemania, permitiria obtener una regulacién general no
s6lo en materia de denominaciones de origen, sino en materia de signos dis-
tintivos que pueden utilizarse para identificar productos o servicios en el
mercado (37). Y permitiria ademds seguir un criterio tnico en el trata-
miento de las denominaciones de origen, del que el Cédigo Penal de 1995
es una buena muestra, pues contempla en el Capitulo XI del Titulo XIII
(Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconémico), entre los delitos
relativos a la propiedad industrial, los que tienen por objeto la utilizacién,
sin autorizacién, de una denominacién de origen (38).

A primera vista, la adopcién en Espafia de esta formula de proteccién
de los signos distintivos parece tropezar con el obsticulo ya apuntado de
las competencias exclusivas en materia de denominaciones de origen que
tienen asumidas algunas Comunidades Auténomas. Pero, de una parte, las
competencias de las Comunidades Auténomas en materia de denominacio-

(34) Ver también BoTANA AGRA, M., y MARONO GARGALLO, M. M., “Las piedras orna-
mentales ...”, op. cit., pag. 216.

(35) Ver en la doctrina francesa, MATHELY, Le droit..., op. cit., pag. 881. En la legisla-
cién espaifiola, ver la Orden de 5 de septiembre de 1953, que cred la Inspeccién General de las
Denominaciones de Origen, en la que se considera a la denominacién de origen como un ver-
dadero signo distintivo.

(36) Ver articulos 1y 2 de la Ley, que entré en vigor el 1 de enero de 1995.

(37) El profesor GOMEZ SEGADE valora también positivamente la solucién adoptada en
la Ley de marcas alemana (ver ADI-XVI, pag. 1031).

(38) Ver articulo 275 en relacién con el 274.
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VARIA

puedan utilizarse en la comercializacién de los productos o servicios en
cuestién a otros de la misma especie (art. 83.5). Esta prohibicién cuenta
pues con el limite del principio de especialidad. La finalidad de la misma
es no causar perjuicio o desprestigio a la denominacién ni posible confu-
sién en el consumidor (42).

Pero la principal consecuencia del limite de la especialidad y que se
observa claramente al realizar otra lectura del contenido del apartado 5
del articulo 83, es la de que se permite que la misma denominacién de ori-
gen pueda utilizarse para identificar productos diferentes (agroalimenta-
rios, vinicos, turisticos, industriales, ...) que se produzcan, elaboren o
presten en una misma zona geogrifica. Lo que significa que nada debe
impedir (y de hecho asi ocurre en la préctica) que pacificamente pueda uti-
lizarse la denominacién de origen “Rias Bajas” (o “Rias Baixas”) para
identificar productos vinicolas y otros productos o servicios, como ocurre
por ejemplo con los turisticos, al haber sido la denominacién “Rias Bajas
Gallegas” registrada como geoturistica en el Registro creado por la Orden
de 31 de marzo de 1964 (43). Tampoco puede impedirse que la denomina-
cién se utilice como indicacién de procedencia para otros productos no
protegidos o amparados por la misma.

B) Los conflictos entre los signos distintivos constituidos por nombres
geogrdficos desde la perspectiva de la ley 25/70.

1. La prohibicién de utilizar signos distintivos que puedan inducir a
confusién sobre la naturaleza o el origen de los productos.

El derecho a utilizar la indicacién geografica protegida como denomina-
cién de origen y las subdenominaciones correspondientes, se completa con
un amplio ius prohibendi. En primer lugar, se prohibe que puedan utilizar-
se nombres y marcas que por su similitud fonética u ortogréfica con nombres
protegidos puedan inducir a confusién sobre la naturaleza o el origen del
producto. Todo ello sin perjuicio de los derechos adquiridos que sean debi-
damente reconocidos por el INDO (art. 83.1) (44). Con esta disposicién se
tratan de proteger administrativamente las denominaciones de origen (45).

(42) Ver articulo 85.5 del Decreto 835/72, de 23 de marzo.

(43) Fue acordada su inscripcién por Orden de 10 de diciembre de 1964.

(44) Hay que tener en cuenta que el Organismo Auténomo Instituto Nacional de
Denominaciones de Origen (INDO) fue suprimido por el RD 1423/1985, de 1 de agosto. Sus
funciones fueron asumidas a partir de entonces por la Direccién General de Politica
Alimentaria, a través de la Subdireccién General del Instituto de Denominaciones de Origen.

(45) Ver también la Orden de 5 de septiembre de 1953, segiin la cual la Inspeccion
General de las Denominaciones de Origen tiene por cometido vigilar que se respete el derecho
exclusivo al uso de una denominacién de origen y el de evitar que los terceros utilicen inde-
bidamente la denominacién de origen. En este mismo sentido, ASCARELLI distingue entre una
tutela publicistica y privatistica de la denominacién de origen, en Teoria della concorrenza
e dei beni immateriali. Instituzioni di Diritto industriale, Milan, 3." ed., 1960, pags. 530
y sigs. Sobre la tutela de la denominacién de origen en Derecho francés, ver CHAVANNE/BURST,
Droit de la..., op. cit., pags. 802 y sigs.

1176

VARIA

La prohibicién de utilizar nombres o marcas similares a nombres pro-
tegidos, constituye la mas importante limitacién (46). Habri que determi-
nar su alcance. De un lado, 'sélo se prohibe expresamente la similitud
entre estos signos. No hay duda de que si se prohibe la utilizacién de sig-
nos similares también ha de prohibirse (por poder ocasionar mayor confu-
sion) la identidad entre los nombres. De hecho, la situacién de identidad
ha sido la que ha dado mds ocasiones a los Tribunales de pronunciarse
sobre este punto. La distincién entre identidad y semejanza, permitiria,
por otra parte, distinguir entre “usurpacién” (cuando se usan indebida-
mente denominaciones idénticas a las inscritas) e “imitacién” (cuando se
utilizan denominaciones semejantes y por tanto confundibles con las ins-
critas) (47).

En cuanto a los nombres protegidos, no sélo hay que tener en cuenta
la denominacién de origen protegida, sino la de las zonas y subzonas (de
produccién o crianza, en este caso) que se encuentran protegidas y que los
usuarios de la denominacién tienen derecho a utilizar, segin ya se ha
expuesto. Este “derecho a utilizar” se completa con el “derecho a prohi-
bir” determinadas actuaciones que puedan perjudicarlas. En este sentido,
en cada uno de los Reglamentos de las denominaciones de origen reconoci-
das, se encuentran indicadas cada una de esas denominaciones.

La relacién existente entre las denominaciones geogrificas protegidas
y los signos distintivos regulados en la Ley de marcas, segiin lo establecido
en el articulo 83.1, es de prevalencia. Por ello, puede afirmarse que una
indicacién geografica protegida como denominacién de origen y las deno-
minaciones de las zonas que la integran tienen un derecho preferente sobre
los tradicionalmente considerados como signos distintivos de la empresa.

Al tratar la relacién de las indicaciones geogrificas con las marcas, hay
que distinguir dos situaciones de conflicto: 1.*) la de una denominacién
geogrifica ya existente frente a las marcas que se quieran registrar con
posterioridad y 2.%) el reconocimiento de nuevas denominaciones geografi-
cas frente a marcas ya existentes.

En el primer caso, frente a los nuevos signos que se vayan a registrar
como marca, nombre comercial o rétulo de establecimiento, puede ejerci-
tarse el derecho de oposicién al registro de los mismos (48), teniendo siem-
pre en cuenta la regla de la especialidad, que permitiria utilizar dicho signo
también en concepto de marca, nombre comercial o rétulo si se trata de
identificar productos, servicios, actividades o establecimientos no relacio-
nados con la denominacién geogrifica ya reconocida ni con los productos
a los que se aplica.

(46) Sobre la indisponibilidad del signo especialmente en lo que respecta a que no puede
ser elegido como marca para los mismos productos, ver CHAVANNE/BURST, “Droit de la..., op.
cit., pag. 805.

(47) Ver articulo 3.° del Arreglo de Lisboa. Ver FERNANDEZ NOVOA, La proteccion inter-
nacional de las denominaciones geogrdficas de los productos, Madrid, 1970, pags. 161 y 162.

(48) Elapartado 1 del articulo 26 de la Ley de marcas, dispone que “podra oponerse al
registro de la marca solicitada cualquier interesado que se considere perjudicado”, teniendo
en cuenta que a los nombres comerciales y a los rétulos de establecimiento se les aplicaran las
normas sobre procedimiento de registro establecidas para las marcas (ver articulos 81y 85 de
la Ley de marcas).
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VARIA

2. La prohibicién de utilizar los nombres geogrificos protegidos en
la propaganda de los productos sin derecho a denominacién de
origen.

Previamente ha de hacerse referencia a quiénes son los que tienen
derecho a utilizar la denominacién protegida como denominacién de
origen. El uso de un signo en concepto de denominacién de origen no serd
comiin a todos los que ofrecen productos o prestan servicios de esa clase en
la zona geogrifica, sino que serd privativo de determinadas personas.
Siguiendo el criterio establecido en la Ley 25/70 (54), habria que exigir,
para la utilizacién de dichas denominaciones, el registro de las empresas en
los Registros creados para cada Denominacién de origen. Asi, sélo aquellas
personas que tengan inscrita su empresa en dicho Registro (por tener su
sede dentro de la zona geogrifica delimitada e identificada por la denomi-
nacién), tendrin derecho a utilizar la denominacién o subdenominacién
correspondiente.

Queda la cuestién de las posibilidades de utilizacién de la denomina-
cién por los que, desarrollando su actividad en la zona, no tienen derecho
a utilizarla como denominacién de origen por no estar inscritos en el
Registro del Consejo regulador. A estos efectos el apartado 2 del articulo
83 establece que “no podrén ser empleados los nombres geograficos prote-
gidos por la denominacién o subdenominacién correspondiente, en las eti-
quetas (55) y propaganda de los productos sin derecho a Denominacién de
Origen, aunque tales nombres vayan precedidos de los términos “tipo”,
“estilo”, “cepa”, “embotellado en”, “con bodegas en” u “otros anéilogos”.
Sin duda se trata de una prohibicién que afecta a la identificacién del
mismo tipo de productos y que sélo se extiende a la utilizacién en concep-
to de denominacién de origen, por lo que nada debe impedir que el signo
geogrifico se utilice en concepto de indicacién de procedencia.

3. Lautilizacién de otros distintivos que hagan referencia a las deno-
minaciones protegidas.

En virtud de lo establecido en el apartado 3 del articulo 83, las mar-
cas, nombres comerciales o denominaciones sociales que hagan referencia
a las denominaciones de origen sélo podran emplearse para la comerciali-
zacién y propaganda de productos que respondan efectivamente a las con-
diciones establecidas en la Ley, para lo cual es necesaria la autorizacién del
Consejo Regulador. Se trataria del supuesto en el que se utiliza una marca

(54) En virtud de lo dispuesto en el articulo 82.2 de la Ley 25/70.

(55) En relacién con la definicién de etiquetado, aunque en el dmbito de los Regla-
mentos comunitarios dictados para la designacién de vinos, puede verse la STJCE de 5 de
julio de 1995 (Sala cuarta) (R 114), en la que se resuelve que la definicién del etiquetado que
figura en el apartado 1 del articulo 38 del Reglamento (CEE) ntm. 2392/89 del Consejo, de
24 de julio de 1989, comprende una decoracién o una referencia publicitaria que no tenga
relacién alguna con el vino de que se trate.
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propia (ya sea en castellano o traducida al idioma correspondiente al lugar
donde se va a hacer la promocién) para la promocién exterior (56). Este
seria el supuesto mas habitual en el que los productores que tienen dere-
cho a utilizar una denominacién de origen, solicitan ademés una marca
propia, una marca de empresa, que les sirva para identificar sus produc-
tos frente a los que fabrican los otros productores que tienen también dere-
cho a utilizar la misma denominacién de origen. Esta situacién da idea por
tanto, de la pacifica coexistencia, en los mismos productos, de una marca
que lo identifique (haciendo por tanto posible la distincién de los produc-

_ tos de unas empresas de los de otras) y de una denominacién geogrifica

comiin (a varias empresas) constituida por el nombre de la zona o locali-
dad donde aquellas estdn radicadas (57).

Pero ademis hay que tener en cuenta otro supuesto: la posibilidad de
que una denominacién geogrifica protegida como denominacién de
origen m.:&m..w ser registrada como marca, siempre que no se aparte del
fin para el que ha sido reconocido el derecho sobre la denominacién de
origen. En este sentido, y ante la importancia que tiene en muchos sectores
la propaganda y comercializacién de sus productos y servicios, nada impe-
diria que la denominacién geogrifica o las subdenominaciones correspon-
dientes, pudieran ser protegidas, de una parte como verdaderas denomi-
naciones geograficas y de otra como marcas, existiendo en este ltimo caso
la posibilidad de que pudiera acompafiarse la denominacién de un logoti-
po o un slogan que permitiera una promocién con otros medios. La tinica
consideracién que cabe hacer a este respecto, es que la marca deberia
tener caricter colectivo, conforme al antiguo articulo 136.2° del EPI (58),
a fin de que se pudiera seguir utilizando por todos aquellos que tienen
derecho a ella (59). Sin embargo, quizds seria mis ficil adoptar la solucién

(56) Enrelacién con la utilizacién de marcas para la exportacién, ver STS, Sala 4., de
24 de marzo de 1982 (R] 2332), en la que ademas se refleja el hecho de que dicha marca, auto-
rizada para la exportacién, no puede utilizarse en el comercio interior, lo cual supone una
importante limitacién en lo que respecta a las facultades del titular de la marca. Sobre la uti-
lizacién de términos en idioma extranjero én etiqueta de vinos, ver STS, Sala 4.%, de 20 de
febrero de 1984 (RJ 2441). Sobre el acceso a la OEPM de vocablos extranjeros (“SPANISH
GOLD”) con vocablos espaiioles que consignen el nombre del fabricante o comerciante en
espaiiol y el lugar de produccién o fabricacién en Espaiia para designar vinos, ver STS, Sala
3.%, de 22 de julio de 1991 (R] 6784).

(57) Ver FERNANDEZ NoVOA, La proteccién internacional..., op. cit., pag. 10.

(58) Segiin el apartado 2.° del articulo 136 del EPI, serian consideradas marcas colecti-
vas las que adoptaran las entidades de reconocido crédito, industriales o mercantiles, de un tér-
mino municipal o provincial, para distinguir un determinado producto natural o peculiar del
mismo. Si la marca consistia en la denominacién geografica de la localidad, su uso deberia
extenderse a todos los productos y comerciantes en él establecidos con el caricter exclusivo y la
garantia de la entidad concesionaria. En la doctrina, ver FERNANDEZ Novoa, C., La proteccién
internacional..., op. cit., pag. 17, nota 44 y pag. 30, nota 97. También CAUQUL, A., La propie-
dad industrial en Esparia, ed. EDERSA, Madrid, 1978, pags. 43 y 44, para quien una denomi-
nacién de origen registrada sera siempre una marca colectiva, pero no al contrario. También en
la doctrina italiana, D1 CATALDO, I segni distintivi, Milan, 1993, pags. 166 y sigs.

(59) En la doctrina espafiola puede verse MASCARENAS, voz “denominacién de origen”,
op. cit., pag. 816, AREAN LALIN, “Definicién y proteccién juridica de las indicaciones geogra-
ficas”, en ADI, tomo XIV, 1991-1992, pags. 78 y 79 y en la italiana D1 cATALDO, “I segni ...”,
op. cit., pags. 166 y sigs.
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negativa expedida por el Registrador Mercantil Central que acredite que
no figura registrada la denominacién elegida. Sin esta certificacién, el
Notario no podri autorizar la escritura de constitucién de sociedades y
demis entidades inscribibles. Este es el tinico requisito legal exigido.

El problema es que no existe ningiin control sobre el objeto social de la
futura sociedad, pues la certificacién negativa no se vincula al objeto
social. Tal y como esta configurado el régimen de constitucién de una socie-
dad en nuestro ordenamiento, puede llegar a autorizarse la constitucién de
una sociedad con una denominacién coincidente con una denominacién de
origen y cuyo objeto social esté relacionado con la produccién o elabora-
cién del producto amparado por la misma. Y puede también admitirse su
inscripcién en el Registro puesto que el Registrador Mercantil que inscri-
be no se preocupa ya de la denominacién, pues la escritura de constitucién
ya ha sido autorizada por el Notario.

C) Breve referencia al conflicto entre indicaciones geogrdficas y marcas
en el ambito comunitario.

El Reglamento 2081/92 contempla las siguientes situaciones de conflic-
to: 1.*) Denominacién geogrifica y solicitud de marca (art. 14.1 y 2); 2.%)
denominacién geogrifica y marca registrada (art. 14.1 y 2) y 3.%) denomi-
nacién geogrifica y marca notoria o renombrada (art. 14.3).

En el primer caso, hay que distinguir dos supuestos, aunque la solu-
cién adoptada por el Reglamento es la misma en ambos casos: 1.°) solicitu-
des de marca presentadas después de la fecha de publicacién de la
Comisién en el DOCE que abre el tramite de las oposiciones y 2.°) solicitud
de marca presentada antes de la fecha de publicacién anterior, siempre
que ésta se lleve a cabo antes del registro de la marca. Prevalece la solici-
tud de proteccién de una denominacién geogrdfica tanto si la marca ha
sido solicitada después como antes de la fecha de la publicacién de la soli-
citud de la denominacién geogrifica. E incluso deberdn anularse aquellas
marcas que hayan sido registradas contraviniendo las prohibiciones ante-
riores (art. 14.1, parrafo segundo). ,

En el segundo caso, conflicto entre una denominacién geogréfica y una
marca registrada antes de la fecha de depésito de la solicitud de registro de
denominacién geogrifica, prevalecerd también el derecho sobre la deno-
minacién geogrdfica. Es decir, que la denominacién geogrifica podra
registrarse en el registro comunitario creado al efecto, sin que la marca
haya podido considerarse como anterioridad vilida que prohiba el regis-
tro de la denominacién geografica. Pero a diferencia del caso anterior, la
marca no deberi ser anulada, sino que se podra seguir usando, siempre
que no incurra en alguna de las causas de nulidad o caducidad esta-
blecidas en las letras c) y g) del articulo 3.1 (67) y eni la letra b) del articu-

(67) El articulo 3.1 de la Directiva establece que sera denegado el registro o podra
declararse la nulidad de las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicacio-
nes que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el des-
tino, el valor, la procedencia geogréfica o la época de obtencién del producto o de la presta-
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lo 12.2 (68) de la Directiva de 21 de diciembre de 1988, sobre aproxima-
cién de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.
Este es un supuesto claro de coexistencia entre denominaciones geograficas
y marcas, salvo si la marca incurre en alguna de esas causas de caducidad
o nulidad sefialadas, en cuyo caso, el registro de la denominacién geografi-
ca legitimaria para impedir el uso de la marca (69). Ello supondria una
revisién de la marca registrada con arreglo a las prohibiciones establecidas
en la Directiva comunitaria, por lo que puede afirmarse que el registro de
denominaciones geogrificas en concepto de marca, no da a su titular nin-
guna seguridad juridica sobre el derecho que tiene adquirido (70), ya que
la proteccién de la denominacién geogrifica en el 4mbito comunitario,
puede invalidar su derecho en cualquier momento.

Vista cual es la situacién desde el punto de vista de la normativa que
regula las indicaciones geograficas, es interesante tener también en cuenta
el problema del conflicto entre denominaciones geogrificas y marcas desde
la perspectiva del derecho marcario comunitario. De una parte, en la
Directiva comunitaria se hace referencia al conflicto entre denominacio-
nes geogréficas y marcas al establecer las disposiciones relativas a las mar-
cas colectivas, de garantia y de certificacién. El articulo 15 establece por
una parte que esas mismas causas. de caducidad serin aplicables a las mar-
cas colectivas y de garantia. Y por otra, que los Estado miembros, a pesar
de la prohibicién contenida en la letra c) del apartado 1 del articulo 3 de
la Directiva, podrin establecer que los signos o indicaciones que puedan
servir en el comercio para designar el origen geogrifico de los productos o
servicios, puedan constituir marcas colectivas, de garantia o de certifica-
cién. Esta disposicién contempla también legalmente la posible coexisten-
cia entre denominaciones geogrificas protegidas como tales y denomina-
ciones geogrificas protegidas como marcas. Pero no se considera en este
caso que la denominacién geogrifica deba prevalecer a la marca, como se
ha establecido en el Reglamento 2081/92. Lo tinico que rio se permite es que
el titular de una marca prohiba a un tercero el uso en el comercio de dichos
signos o indicaciones siempre que los utilice de conformidad con las pric-
ticas leales en materia industrial y comercial. Y especialmente, se impide
que la marca constituida por una denominacién geogrifica pueda ser
opuesta a un tercero facultado para utilizar una denominacién geografica.
Esta solucién que ofrece la Directiva, parece mis acorde con el principio

‘de coexistencia que debe regir cuando un Estado opta por permitir que

cién del servicio u otras caracteristicas de los mismos (letra c) y las marcas que puedan indu-
cir al piblico a error, por ejemplo, respecto a la naturaleza, la calidad o el origen geografico
del producto o servicio (letra g).

(68) El apartado 2 del articulo 12 establece que podra ser declarada la caducidad de
una marca que con posterioridad a la fecha de su registro, a consecuencia de que el uso rea-
lizado por el titular de la marca o con su consentimiento, pueda inducir al publico a error,
especialmente acerca de la naturaleza, la calidad o el origen geografico de los productos o ser-
vicios para los que esté registrada (letra b).

(69) Ver Casapo CERVINO, A. y CERRO PRADA, B., “Las diferentes modalidades de pro-
teccién... (II)”, GJ/CEE, B-90, diciembre 1993, pag. 6.

(70)  En este mismo sentido, ver CASADO CERVINO, A. y CERRO PRADA, B., “Las diferentes
modalidades de proteccién... (I)”, op. cit., pag. 11. Sobre esta concreta problematica, ver la
STJCE de 4 de marzo de 1999 (marca “Cambozola” y denominacién de origen “Gorgonzola”).
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El Cédigo entiende por indicacién de procedencia el nombre geogri-
fico de un pafs, de una ciudad, regién o localidad de su territorio que se ha
convertido en conocido como centro de extraccién, produccién o fabrica-
cién de un determinado producto o de prestacién de un determinado ser-
vicio (79). Es decir, la indicacién de procedencia es un nombre geogrifico
conocido por su vinculacién con la zona geogrifica por producirse o fabri-
carse un producto o prestarse un servicio. No se requiere nada mis. Sin
embargo, se considera denominacién de origen ese mismo nombre geo-
grifico cuando designa un producto o servicio cuyas cualidades o caracte-
risticas se deban exclusiva o esencialmente al medio geografico, incluidos
los factores naturales y humanos (art. 178), definicién que por otra parte,
recuerda a la establecida en el Articulo 2.° del Arreglo de Lisboa de 31 de
octubre de 1958, relativo a la proteccién de las denominaciones de origen.
Lo que si ha de elogiarse en esta definicién, pues se ha puesto de relieve
como critica al concepto de denominacién de origen contenido en el
Arreglo, es que se reconoce expresamente la posibilidad de que las deno-
minaciones de origen se puedan utilizar para identificar servicios. La exis-
tencia de cualidades o caracteristicas propias del producto o servicio en
relacién con el medio geogrifico, ya sea debido a factores maturales o
humanos, es la que permite la proteccién de una indicacién geogrifica
como denominacién de origen.

Ademds de establecer una clara diferenciacién entre los dos tipos de
indicaciones geogrificas protegidos en el dmbito de la propiedad indus-
trial, y de extenderlas a los servicios, el Cédigo establece otra innovacién
importante. La proteccién de las indicaciones geogréficas no se limita sélo
a la “denominacién” geogrifica, sino que se extiende también a la repre-
sentacién grifica o figurativa de la misma y a la representacién geograi-
fica de la zona cuyo nombre sea indicacién geogrifica. Piénsese por ejem-
plo, en la posibilidad de utilizar como complemento de la “denominacién”
un logotipo que facilite y ayude a la comercializacién del producto o servi-
cio sobre todo en el 4mbito publicitario. La no extensién del régimen de
proteccién de la indicacién geografica a dichos elementos, requeriria la
solicitud de un registro de marca para su proteccién.

De otra parte, la expresién “representacién geografica” del pafs, ciu-
dad, regién, etc., puede hacer referencia, por ejemplo, a la silueta de la
zona geogrifica de un pais. Piénsese, por ejemplo, en la de Espaiia o la de
Italia, que son tan caracteristicas. Ambas representaciones han de ser con-
sideradas en definitiva como “indicaciones geogrificas indirectas”, como
signos que sin constituir realmente una denominacién hacen referencia o
permiten ser asociados con una determinada zona geogrifica (80). Y son
merecedoras de la misma proteccién que se ofrece a la denominacién.

Ademais, el Cédigo contiene otras importantes prescripciones en la
materia que son ya tradicionales en el régiemen juridico al que quedan vin-
culadas las indicaciones geogréficas. Aunque no figura como una prohibi-

(79) Ver articulo 177.
(80) Ver sobre este particular FERNANDEZ Novoa, C., La prot.
op. cit., pag. 2.

.2

internacional...,
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cién de registro, como ocurre por ejemplo en el Reglamento (CEE)
n.°2081/92, del Consejo, de 14 de julio de 1992, relativo a la proteccién de
las indicaciones geogrificas y de las denominaciones de origen de los pro-
ductos agricolas y alimenticios (81), el Cédigo dispone que oESm\o el nom-
bre geogrifico se haya convertido en un nombre de uso comiin, desig-
nando un producto o servicio, no serd considerado como indicacién geo-
grafica (art. 180). ) ) :

Otra importante especificacién es la contenida en el articulo 181.
Puede decirse que esta disposicién produce una “liberalizacién” de indi-
caciones geograficas aunque sometidas al cumplimiento de un requisito:
permite que los nombres geograficos que no constituyan indicaciones de
procedencia o denominaciones de origen puedan servir de elemento carac-
teristico de una marca para un producto o un servicio siempre que no
induzca una falsa procedencia (82). -

Y, por iltimo, en el Cédigo se trata también la importante cuestién del
uso de las indicaciones geograficas. Este uso se halla limitado a los produc-
tores o prestadores de servicios establecidos en dicha zona. Y ademds, en
relacién con las denominaciones de origen, se exige que se atengan a deter-
minados requisitos de calidad. Este tema esti por otra parte estrechamente
relacionado conla legitimacién exigida para solicitar el reconocimiento de un
nombre geogrifico como indicacién geografica. La solicitud podri ser pre-
sentada por sindicatos, asociaciones, institutos u otras personas juridicas de
“representatividad colectiva”, con interés legitimo y mmSEm&.mm en el res-
pectivo territorio, como representante de la colectividad que tiene derecho
al uso de tal nombre geogréfico (83). Unicamente existe una especialidad en
materia de legitimacién, vinculada al supuesto de que se quiera solicitar el
reconocimiento de un nombre geogrifico extranjero que ya ha sido recono-
cido como indicacién geogrifica en su pais de origen. En este caso, el solici-
tante sélo puede ser el titular de ese derecho (84).

Siguiendo con las condiciones de registro de las indicaciones geogra-
ficas establecidas en dicha norma, es interesante conocer el contenido de
la solicitud (86). Como toda indicacidn geogrifica, junto a mﬂ.bod&n? ha
de figurar su delimitacién. La vinculacién de la denominacién con una
determinada zona geogréfica, hace indispensable la misma, puesto que
todos aquellos que no estén establecidos en dicho territorio (como primera
premisa), no podran utilizar la denominacién. .

En segundo lugar, la solicitud deberi ir acompafiada de una “etique-
ta” donde figure la representacién figurativa o grafica de la indicacién geo-
gréifica y de la descripcién del producto o servicio. Y en tercer lugar, de los
elementos que prueben, de una parte, que el drea geogrifica se ha conver-
tido en un 4rea conocida como centro de extraccién, produccién o fabri-
cacién de un producto o como centro de prestacién de servicios y, de otra

(81) Ver articulo 3.° 1. )

(82) En este sentido, ver también el articulo 124, niimeros IX y X.

(83) Ver norma 2 del Ato normativo n.° 133, de 23 de abril de 1997. y

(84) Ver norma 2.1 del Ato normativo 133/97. En relacién con este punto, ver también
los requisitos exigidos en la norma 6.

(85) Ver norma 3 del Ato normativo citado.
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