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La sentencia del TJUE de 2 de mayo de 2019,
en el asunto C-614/17, supone un avance impor-
tantisimo en la interpretacion del concepto de
evocacion de una denominacién de origen o indi-
cacion geogréfica, proscrita por el articulo 13 del
Reglamento 1151/2012 , sobre la proteccién de las
indicaciones geogréficas y de las denominaciones
de origen de los productos agricolas y alimenti-
cios.

El articulo 13 del Reglamento establece que
<<las denominaciones registradas estaran prote-
gidas contra (...) b) cualquier uso indebido, imita-
cién o evocacion, incluso si se indica el verdadero
origen de los productos o servicios o si el nombre
protegido se traduce o se acompafna de expresio-

"ou

nes tales como “estilo’]

"o

tipo’,

"o

método’, “produci-

do como en’] “imitacién” o expresiones similares,
incluso >>.

En su primera sentencia relativa al concepto
de evocacién (Sentencia de 4 de marzo de 1999,
Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola,
C-87/97), el TUUE ya establecié que el concepto
de evocacién abarca un supuesto en el que el tér
mino utilizado para designar un producto incorpo-
ra una parte de una denominacioén protegida, de
modo que, al ver el nombre del producto, el con-
sumidor piensa, como imagen de referencia, en la
mercancia que se beneficia de esa denominacién.
Y, a continuacién, establece que puede haber evo-
cacién aun cuando no haya riesgo alguno de con-
fusion entre los productos de que se trata.

Este concepto se reitera en las posteriores
sentencias del TJUE sobre la materia (Sentencia
de 26 de febrero de 2008, Comisién ¢/ Alemania,
C-132/05; Sentencia de 14 de julio de 2011, Bu-
reau national interprofessionel du Cognac, C-4/10
y C-27/10; Sentencia de 21 de enero de 2016, Vi-
iniverla, C-75/05; Sentencia de 14 de septiembre
de 2017, EUIPO c/ Instituto dos Vinhos do Douro

e do Porto, C-56/16 P; Sentencia de 20 de diciem-
bre de 2017, Comité Interprofessionnel du Vin de
Champagne, C-393/16).

Por lo tanto, el TJUE, desde su primera senten-
cia y hasta fechas recientes, ha establecido dos
requisitos para la existencia de evocacién de una
denominacién protegida: i) que el término utiliza-
do incorpore una parte de la denominacion prote-
gida; ii) que se lleve al consumidor, a la vista del
nombre del producto, a pensar, como imagen de
referencia, en la mercancia que se beneficia de la
denominacion.

Mas recientemente, el TJUE tuvo que pronun-
ciarse por vez primera sobre si el concepto de
evocacion podia extenderse a un supuesto en el
que el término utilizado, a pesar de no presentar
similitud fonética o visual con la denominacion
registrada, podia llevar al consumidor a pensar,
como imagen de referencia, en la mercancia que
se beneficia de la denominacién. En el litigio prin-
cipal, la Scotch Whisky Association interpuso una
demanda ante el Tribunal Regional Civil y Penal
de Hamburgo, Alemania, contra el Sr. Klotz, en
la que solicitaba el cese en la comercializacion de
un whisky, que no Scotch Whisky, con la denomi-
nacion “Glen Buchenbach” La Scotch Whisky As-
sociation mantenia que la denominacion “Glen”
sugiere el origen geografico de la Indicacién Geo-
grafica Scotch Whisky, dado que esta denomina-
cion se utiliza habitualmente en Escocia en lugar
de la palabra “valley” (valle) y se utiliza como ele-
mento de la marca en los nombres de whiskys
escoceses. Segln la Scotch Whisky Association,
esta asociacion con Escocia y con el Scotch Whis-
ky supone una evocacién prohibida conforme al
articulo 16 del Reglamento n° 110/2008 .

El TUUE, en su Sentencia de 7 de junio de
2018, Scotch Whisky Association ¢/ Michael Klotz,

C-44/17, establece que el criterio que propugna-

1 La sentencia se pronuncia sobre el articulo 13 del Reglamento 510/2006, que fue sustituido por el Reglamento 1151/2012
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ba la Scotch Whisky Association, consistente en
que es suficiente para que exista evocacidén que
el elemento controvertido del signo suscite en el
publico algln tipo de asociacién con la indicacién
geografica o con el area geografica a que se re-
fiere, no puede acogerse. Sin embargo, el TJUE
establece que la semejanza fonética y visual entre
la denominacién controvertida y la indicacién geo-
gréfica protegida no es un requisito imperativo
para que pueda apreciarse la existencia de evoca-
cién, sino que es tan solo de uno de los criterios
que el juez nacional ha de tener en cuenta al apre-
ciar si la vision del nombre del producto de que se
trata lleva al consumidor a pensar, como imagen
de referencia, en la mercancia que se beneficia
de la indicacion geogréfica protegida. De ello se
deprende que no puede excluirse que pueda con-
siderarse que existe evocacién incluso aunque no
exista esa semejanza.

Concluye, pues, el TJUE que para la deter-
minacién del concepto de evocacion, el criterio
determinante es si la visién de la denominacion
controvertida lleva al consumidor a pensar direc-
tamente, como imagen de referencia, en la mer-
cancia que se beneficia de la indicacion geografica
protegida, extremo que el juez nacional habra de
apreciar tomando en consideracién, en su caso,
la incorporacion parcial de una indicacién geogra-
fica protegida en la denominaciéon impugnada, la
semejanza fonética o visual entre dicha denomi-
nacion y esa indicacién, o incluso la proximidad
conceptual entre la referida denominaciéon vy la in-
dicaciébn mencionada.

Aclarado, pues, por el TUUE que la evocacion
de una denominacién de origen o indicaciéon geo-
grafica puede venir dada por un término que, sin

presentar semejanza grafica o visual con la de-

nominacion registrada, presente una proximidad
conceptual, al TJUE se le cuestioné mas alla: la
evocacion proscrita por el Reglamento, ¢ha
de producirse necesariamente por el empleo
de denominaciones que presenten semejanza
gréafica, fonética o conceptual con la denomi-
nacién o puede producirse por el empleo de
signos graficos que evoquen la denomina-
cién?

Esta cuestion prejudicial fue sometida por el
Tribunal Supremo espanol. En el procedimien-
to principal, iniciado en el aifo 2012 y pendiente
ante el Tribunal Supremo, la Fundacién Consejo
Regulador de la DOP Queso Manchego demandé
a Industrial Quesera Cuquerella por la comerciali-
zacién de quesos (no amparados por la DOP Que-
so Manchego) en cuyas etiquetas figuran el dibu-
jo de un caballero identificable con la figura de
Don Quijote de La Mancha, un caballo famélico
identificable con la figura de Rocinante, paisajes
con molinos de viento tipicamente manchegos y
ovejas, asi como el término “Quesos Rocinante’,
términos que el Consejo Regulador entiende que
constituyen una evocaciéon de la DOP Queso Man-
chego. Tanto el érgano jurisdiccional de primera
instancia (Juzgado de lo Mercantil de Albacete)
como el de segunda instancia (Audiencia Provin-
cial de Albacete), desestimaron las pretensiones
del Consejo Regulador sobre la base de que los
signos figurativos y denominativos utilizados
por la demandada no presentan similitud visual
ni fonética con la denominacién protegida (Que-
so Manchego) y de que tales signos constituyen
una evocacion de La Mancha pero no de la DOP
Queso Manchego, siendo legitima tal evocacion
puesto que los productos para los que se utilizan

tales signos se fabrican en dicha region.

2 Que regula la proteccién de las indicaciones geograficas de bebidas espirituosas en términos idénticos al Reglamento

1151/2012, respecto a denominaciones de origen e indicaciones geograficas de productos agricolas y alimenticios. EI TJUE ha

aclarado que la jurisprudencia relativa a cada uno de los Reglamentos es valida para todos los productos protegidos por figuras

de calidad, ya que la regulacién de ambos Reglamentos cumple idénticas finalidades
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El Tribunal Supremo elevé tres cuestiones pre-
judiciales al TJUE:

12) La evocaciéon de la DOP que proscribe
el art. 13.1.b) del Reglamento 510/2006, ¢;ha
de producirse necesariamente por el empleo
de denominaciones que presenten semejan-
za grafica, fonética o conceptual con la DOP
o puede producirse por el empleo de signos
graficos que evoquen la DO?

22) Cuando se trata de una DOP de natu-
raleza geogréfica (art. 2.1.a del Reglamento
510/2006) y tratdndose de los mismos pro-
ductos o productos comparables, la utilizacién
de signos que evoquen la regién a la que esta
vinculada la DOP ;puede considerarse como
una evocacion de la propia DOP a efectos del
art. 13.1.b del Reglamento 510/2006, que re-
sulta inadmisible incluso en el caso de que
quien utilice esos signos sea un productor
asentado en la regién a la que est3 vinculada
la DOP pero cuyos productos no estan ampa-
rados por tal DO porque no reGnen los requi-
sitos, distintos del origen geogréafico, exigidos
por el pliego de condiciones?

32) El concepto de consumidor medio
normalmente informado y razonablemente
atento y cuidadoso, a cuya percepcién ha de
atender el tribunal nacional para determinar si
existe una "evocacion” a los efectos del arti-
culo 13.1.b del Reglamento 510/2006, ;debe
entenderse referido a un consumidor europeo
o puede estar referido Gnicamente al consu-
midor del Estado miembro en el que se fabri-
ca el producto que da lugar a la evocacion de
la IGP o al que esté vinculada geograficamen-
te la DOP, y en el que se consume de forma
mayoritaria?

Respecto a la primera cuestion, el TJUE esta-
blece que, aunque toda su jurisprudencia hasta la
fecha versaba sobre asuntos relativos a denomi-

naciones de productos y no a signos figurativos,

de tal jurisprudencia cabe deducir que el criterio
decisivo para determinar si un elemento evoca la
denominacion registrada es el de si tal elemento
puede traer directamente a la mente del consu-
midor, como imagen de referencia, el producto
amparado por dicha denominacidn.

La segunda cuestion reviste especial impor-
tancia para el pleito principal, ya que la sentencia
de apelacion habia establecido que la evocacidn a
la regién de La Mancha no implica una evocacion
a la DOP Queso Manchego, asi como que quien
la realiza es un productor asentado en la zona,
por lo que tiene derecho a evocar la zona donde
se encuentra.

Respecto a esta cuestion, el TJUE, con buen
criterio, establece que el articulo 13 del Regla-
mento no establece ninguna excepcién en benefi-
cio de un productor asentado en una zona geogra-
fica correspondiente a la DOP y cuyos productos,
sin estar protegidos por esa DOPR son similares
o comparables a los productos si protegidos. A
ello habria que afadir, como manifesté el Aboga-
do General Pitruzzela en sus Conclusiones, que
permitir el uso de tales elementos evocadores
por parte de productores asentados en la regiéon
lesionaria los derechos que deben reservarse a
los productores que se hayan esforzado para ob-
tener un nivel de calidad que les permita utilizar la
DOP exponiéndolos a sufrir las consecuencias de
actos de competencia desleal que, precisamen-
te por provenir de productores establecidos en la
misma area geografica, son potencialmente mas
NOCIiVOS.

En consecuencia, establece el TUUE que la uti-
lizacién de signos figurativos que evoquen la zona
geografica a la que esta vinculada una denomi-
nacion de origen puede constituir una evocaciéon
prohibida incluso en el caso de que dichos signos
figurativos sean utilizados por un productor esta-
blecido en esa misma region pero cuyos produc-

tos no estén amparados por la DOP.
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El TUUE, que obviamente no es a quien com-
pete resolver el caso de autos, sino establecer las
reglas para que el juez nacional aprecie si existe
evocacion, a continuacidén establece precisiones
destinadas a orientar al juez nacional (en este
caso, el Tribunal Supremo espafnol) en su deci-
sion. Asi, establece que el juez nacional debe ba-
sarse fundamentalmente en la reacciéon presumi-
ble del consumidor, siendo lo esencial que este
Gltimo establezca un vinculo entre los elementos
controvertidos (los signos figurativos que evocan
una zona geografica cuyo nombre forma parte de
una denominacién de origen — La Mancha, Que-
so Manchego - y la denominacién registrada),
debiéndose tratar de un vinculo suficientemente
directo y univoco como para que la vision de esos
elementos traiga principalmente a la mente del
consumidor la referida denominacién.

Respecto a la tercera cuestién, que pudiera
parecer mas intranscendente ya que el TUUE vya
habia establecido (sentencias Viiniverla y Scotch
Whisky) que el concepto de consumidor medio
normalmente informado y razonablemente aten-
to y cuidadoso a cuya percepcion debe atender el
tribunal nacional es un consumidor europeo, es
importante que el TJUE matiza que dicho concep-
to incluye a los consumidores del Estado miem-
bro en el que se fabrica el producto controvertido
y en el que dicho producto se consume mayori-
tariamente. Lo importante es que se garantice la
proteccién efectiva y uniforme de las denomina-
ciones registradas en cualquier parte del territo-
rio de la Unién Europea frente a toda evocacion
(apartado 47 de la Sentencia).

Mediante la sentencia de 2 de mayo de 2019
comentada, el TJUE viene a dar un paso mas en la
interpretacion amplia que ha venido realizando del
concepto de evocacion, ello pese a las constantes
observaciones reticentes a tal interpretacién por
parte de la Comisidén Europea, que tanto en el

presente caso como en el asunto Scotch Whisky

se manifestd contraria a establecer un concepto
amplio. Y es que cabe destacar que si se quie-
re establecer un concepto acorde a los objetivos
perseguidos por la regulacién en materia de de-
nominaciones, manifestados en los Consideran-
dos de los respectivos Reglamentos comunitarios
(garantizar que el consumidor disponga de datos
claros y concisos acerca del origen del producto;
garantizar unas condiciones de competencia leal
entre los productores de los productos que se be-
nefician de estas indicaciones; mayor credibilidad
de los productos de calidad diferenciada a los ojos
de los consumidores), no tendria ningln sentido
que no se permita la evocacién mediante el uso
de elementos denominativos pero si se permi-
tiera la posibilidad de evocar a la de nominacion
protegida mediante el uso de signos gréaficos que
traen directamente a la mente del consumidor,
como imagen de referencia, el producto ampara-

do por dicha denominacién.
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