CONCLUSIONES DEL SR. LENZ — ASUNTO C-3/91

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. CARL OTTO LENZ
presentadas el 18 de marzo de 1992 %

Serior Presidente,
Seriores Jueces,

A. Hechos

1. El procedimiento prejudicial iniciado a
instancias de la Cour d’Appel de Montpe-
llier trata de la conformidad con el Derecho
comunitario de la proteccién que otorgan
los Estados miembros a las denominaciones
geograficas.

2. Las empresas francesas LOR y Confiserie
du Tech, partes demandadas en el procedi-
miento principal, se dedican en Francia a la
fabricacién y venta de productos de confite-
ria, entre ellos wurré6n —un tipo de «nou-
gat»— bajo una denominacién espaiiola. Se
trata, en lo que respecta a la primera em-
presa, del «touron Alicante» y del «touron
Jijona» y, en la segunda, del «touron type
Alicante» y del «touron type Jijona».

3. La demandante, la empresa espariola Ex-
portur, una sociedad que agrupa a las em-
presas exportadoras de turrén de Jijona, so-
licité judicialmente que se prohibiera a am-
bas empresas la fabricacién y la comerciali-
zacién de turrén en Francia utilizando las
menciones «Alicante» y «Jijona».

4. En apoyo de su pretension invoca el
Convenio hispano-francés de 1973.1 Con-

* Lengua original: aleman.

1 — Convenio sobre proteccién de denominaciones de origen,
indicaciones de procedencia y denominaciones de ciertos
productos, firmado en Madrid el 27 de junio de 1973
(Journal officiel de la République frangaise de 18.4.1975,
p. 4011; BOE de 6 de mayo de 1975).
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forme al articulo 3 de dicho Convenio en
relacion con su Anexo B, en Francia las de-
nominaciones «touron d’Alicante» y «touron
de Jijona» quedarin reservadas exclusiva-
mente a los productos o mercancias espafio-
las y no pueden ser utilizadas mas que en
las condiciones previstas por la legislacion
del Estado espafiol. Conforme al apartado 1
del articulo 5 del referido Convenio, se san-
cionard el uso de las denominaciones que
contravenga el mismo; segan el apartado 2
del articulo 5, lo precedente se aplicard in-
cluso cuando las denominaciones sean tra-
ducidas o indiquen la procedencia verdadera
o bien con adicién de términos tales como
«clase», «géncro», «Lipo», «CS[ilO», «imita-
cién» o «similares».?2

5. Frente a ello, las demandadas alegan que,
tras la adhesién de Espafia a las Comunida-
des Europeas, el Convenio infringe el Dere-
cho comunitario y, por consiguiente, las de-
mandantes no pueden invocarlo.

6. El érgano jurisdiccional que conocia el
asunto en apelacién comparte las dudas de
las demandadas y, por ello, ha planteado al
Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas las siguientes cuestiones prejudi-
ciales:

«1) ¢Deben interpretarse los articulos 30 y
34 del Tratado CEE en el sentido de
que prohiben las medidas de proteccion
de las denominaciones de origen o de
procedencia ? establecidas por el Conve-

2 — Informe para la vista, apartado 3.

3 — En el original francés appellations d’origine ou de prove-
nance.
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nio hispano-francés de 27 de junio de
1973, en especial las denominaciones
Alicante y Jijona para los turrones?

2) En caso de que se conteste afirmativa-
mente la cuestidén anterior, {debe inter-
pretarse el articulo 36 del Tratado en el
sentido de que autoriza la proteccién de
las denominaciones indicadas?»

B. Analisis

7. Aunque el presente litigio se refiere a la
comercializacién en Francia de productos
franceses, afecta al comercio intracomunita-
rio, puesto que se trata de la designacion de
productos franceses con denominaciones
geogrificas espafiolas. La demandante de-
fiende intereses espafioles de exportacién y
el problema gira, ademis, en torno a la
compatibilidad con el Derecho comunitario
de un Convenio existente entre dos Estados
miembros.

La primera cuestion

8. Mediante su primera cuestion, el 6rgano
jurisdiccional a guo desea saber si el Conve-
nio hispano-francés de 1973 constituye una
medida de efecto equivalente a restricciones
cuantitativas.

9. Conforme a la conocida interpretacién
amplia del articulo 30 del Tratado CEE
efectuada por la jurisprudencia,* la reserva
de las citadas denominaciones en territorio
francés en favor de productos espafioles en
el marco de dicho Convenio constituye una

4 — Sentencia de 11 de julio de 1974, Dassonville (8/74, Rec.
p. 837).

restriccion en el sentido de dicha jurispru-
dencia. Bajo dicha denominacién no pueden
vender productos en Francia ni empresas
francesas ni extranjeras. De esta forma pier-
den posibilidades de comercializacién, en la
medida en que estin obligadas a dar a sus
productos otra denominacién, posiblemente
menos conocida.

10. Una medida que restrinja los intercam-
bios y que, como la controvertida en el pre-
sente asunto, se aplique indistintamente a
los vendedores nacionales y extranjeros,
puede ser conforme a Derecho si puede jus-
tificarse por motivos imperativos relaciona-
dos con el bien comtn.3 Como motivo justi-
ficante aparece, en primer lugar, el Conve-
nio hispano-francés de 1973, cuyo objetivo
es proteger la lealtad en las transacciones
comerciales y proteger a los consumidores.

11. Por consiguiente, puede prescindirse del
examen de los efectos de dicho Convenio
anteriores a la adhesién de Espaiia a la Co-
munidad Econémica Europea. En cualquier
caso, tras dicha adhesién, ambos Estados
signatarios son miembros de la Comunidad.
Por consiguiente, al trifico de mercancias
entre ambos Estados le son aplicables las
disposiciones del Tratado CEE y han de-
jado de serlo las disposiciones unilaterales o
bilaterales de cada uno de los Estados
miembros. Ello es consecuencia de la prima-
cia del Derecho comunitaric. Por tanto, lo
determinante es averiguar si el Derecho co-
munitario protege las denominaciones con-
trovertidas.

12. El primer punto de vista conforme al
cual podria ser asi, es el de la proteccion del

5 — Sentencia de 20 de febrero de 1979, Rewe-Zentral (120/78,
Rec. p. 649).
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consumidor. El Tribunal de Justicia ha reco-
nocido que la proteccién de los consumido-
res constituye una exigencia imperativa en el
sentido mencionado. No obstante, surge la
cuestion de si la prohibicién de las denomi-
naciones controvertidas para productos no
espafioles no excede de lo necesario. Se ha
alegado que podrian tenerse en cuenta estos
intereses —y, por lo que sabemos, se ha he-
cho asi— haciendo mencién del pais de ori-
gen en los productos controvertidos. De esta
forma se protege a los consumidores de la
suposicion errénea de estar comprando un
producto espafiol, mientras que, en realidad,
adquieren un producto francés.

13. Por consiguiente, mediante un etique-
tado adecuado se puede tener suficiente-
mente en cuenta el punto de vista de la pro-
teccién de los consumidores.

14. Pero, si ello es asi, équé sentido tiene la
utilizacién de una denominacién geografica
extranjera? Con ello llegamos al segundo
punto de vista, que se refiere a la lealtad de
las transacciones comerciales. Sin embargo,
la lealtad de las transacciones comerciales
no solo abarca la protecciéon de los consu-
midores frente a engafios, sino también la
proteccion de los productores frente a la
competencia desleal. En el presente asunto,
fabricantes franceses hacen publicidad utili-
zando denominaciones de origen espaiiolas.
Dicho de otro modo, los fabricantes france-
ses se aprovechan de la eficacia publicitaria,
real o supuesta, de las denominaciones de
origen espafiolas para promocionar la venta
de sus productos, a pesar de que éstos no
son originarios de Espaha sino, precisa-
mente, de Francia. Estamos en presencia de
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un caso de apoyo manifiesto en una indica-
cién de procedencia geogrifica extranjera.é

15. En principio, nadie promociona sus pro-
ductos empleando una denominacién geo-
grifica extranjera si no espera obtener con
ello un cierto éxito de ventas. Para ello es
necesario que la indicacién de procedencia
geografica extranjera sea necesaria y que el
consumnidor la relacione con cierta idea de
calidad, que el promotor afirma volvera a
encontrar el consumidor en el producto
controvertido, en la misma forma o, al me-
nos, en forma similar. Esto es precisamente
lo que afirman las demandadas en el proce-
dimiento principal cuando declaran que sus
productos son del mismo tipo y de la misma
calidad que los fabricados en Espafa con la
misma denominacién. Por tanto, se aprove-
chan del buen nombre de los productos de
otros fabricantes para promocionar la venta
de sus propios productos. La cuestién es si
este proceder es compatible con la lealtad de
las transacciones comerciales.

16. Esta cuestiéon habra que responderla ba-
sicamente de forma negativa. En principio,
cualquiera tiene derecho a promocionar sus
productos indicando su procedencia efec-
tiva. Por el contrario, tiene derecho a pro-
mocionar sus propios productos indicando
una procedencia geografica extranjera por-
que, obrando asi, intenta aprovecharse de la
reputacién de esta altima. En cambio, estin
prohibidas las medidas que reservan Gnica-
mente a las mercancias nacionales denomi-
naciones que no son denominaciones de ori-

6 — Véase Tilmann, Winfried: Die geographische Herkunfts-
angabe, Manich 1976, pp. 59 y ss.
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gen ni indicaciones de procedencia. Este cri-
terio fue admitido en la Directiva
70/50/CEE,” basada en el apartado 7 del
articulo 33 del Tratado, pero, ademis, cons-
tituye la expresién de un principio general
del Derecho en el marco del articulo 30. Las
mencionadas denominaciones de origen e
indicaciones de procedencia, cualesquiera
que sean los elementos que puedan distin-
guirlas, designan siempre, al menos, un pro-
ducto procedente de una zona geografica
determinada.® Las partes no discuten que
las denominaciones genéricas son denomi-
naciones que no constituyen ni denomina-
ciones de origen ni indicaciones de proce-
dencia como, por ejemplo, la denominacion,
mencionada en la vista, de «cake anglais
made in France». En este caso, una indica-
cion de origen geogrifico se ha convertido
en una denominacidén genérica respecto a
productos cuya composicién y fabricacién
son los de la cocina inglesa, sin que los in-
gredientes provengan del Reino Unido y la
fabricacién haya tenido lugar en ese pais.

17. Las partes coinciden en afirmar que las
denominaciones genéricas no constituyen (o
ya no constituyen) indicaciones de proce-
dencia geografica. Discrepan, sin embargo,
en la manera en que una indicacién de pro-
cedencia geografica puede convertirse en
una denominacién genérica. Para el Reino
Unido basta con «marking a product clearly
with words that indicate that that product
does not claim to be product A, but rather a

7 — DO 1970, L 13, p. 29.

8 — Sentencia de 20 de febrero de 1975, Comisi6bn/Alemania,
(12/74, Rec. p. 181), apartado 7.

totally different product. A product in the
style of product A is the very clearest way
of not misleading the consumer and of not
trespassing on industrial and commercial
property rights. Such wording affords the
consumer a genuine choice».

18. Las demas partes no consideran sufi-
ciente «marking a product». Entienden que,
normalmente, las indicaciones de origen
geogrifico deben ser ciertas. Sélo excepcio-
nalmente pueden convertirse en un concepto
genérico cuando son precisamente la com-
posicién y la fabricacion lo que caracteriza,
en la mente de las personas interesadas, un
determinado producto, perdiendo relevancia
el lugar de fabricacién o el lugar de produc-
cién de los ingredientes. En su conciencia
rige una clara relacion regla-excepcion, que
se puede describir con las siguientes pala-
bras: nadie debe engalanarse con plumas
ajenas, a menos que las plumas hayan de-
jado de tener duefio.

19. En sus conclusiones en el asunto 12/74,
el Abogado General Sr. Warner describi6
cémo se puede perder el derecho a uulizar
una denominacién de procedencia geogri-
fica, refiriéndose al asunto Sherry.? En este
asunto, los productores del auténtico Sherry
habfan permitido durante afios, sin empren-
der nada en contra, que los demandantes
utilizaran dicho nombre. La doctrina, ba-
sada en la equidad, de la «laches» (caduci-
dad), impedia a dichos productores ejercitar
un derecho, del que habrian sido titulares en
caso contrario, a impedir el uso abusivo de
dicha apelacion.

9 — Rec. 1975, p. 208.
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20. Me gustaria dejar claro que comparto la
tesis de que no basta el mero «Marking», es
decir, que el etiquetado de un producio que
indica una procedencia geogrifica extran-
jera no basta para justificar la utilizacién de
esa indicacion, porque ello equivaldria a
permitir la utilizacién por terceros de cual-
quier indicacion de procedencia geogrifica,
a la que no tenen derecho, tesis que, en
cualquier caso, no encuentra apoyo en la ju-
risprudencia britdnica citada por el Abogado
General Sr. Warner. 10

21. Si le diéramos la vuelta a la relacién re-
gla-excepcién que hemos descrito con la
frase «nadie debe engalanarse con plumas
ajenas, a menos que las plumas hayan de-
jado de tener duefio», de manera que rezara
«cualquiera puede engalanarse con plumas
ajenas si sefiala que son ajenas», perderia
gran parte de su valor la indicacién de pro-
cedencia geogrifica, que proporciona al
consumidor una caracteristica diferencia-
dora importante y, por ello, puede constituir
para el productor un medio de publicidad
capital. Dejarfa de tener, precisamente en un
gran mercado comin, su importante funcién
de criterio de decisién y, por ende, dificul-
taria la orientacién en el mercado comun.
Este no es el objetivo de la libre circulacion
de mercancias, como se deduce claramente
de lo establecido en el articulo 36 que, entre
otras, garantiza la proteccion de la propie-
dad industrial y comercial.

22. Puesto que, por consiguiente, las indica-
ciones de procedencia geogrifica estin pro-

10 — Rec. 1975, pp. 207 y 208.
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tegidas por el Derecho comunitario, la de-
nominacién de procedencia controvertida
deberfa haberse convertido en una denomi-
naciéon genérica antes de la adhesion de Es-
paiia a la Comunidad Econémica Europea,
es decir, haber sido utilizada durante una
serie de afios de manera indiscutible para
caracterizar productos que, aunque se hu-
bieran fabricado en Francia, constituyeran,
en su composicién y modo de fabricacion,
una imitacion de los productos espafioles.
Corresponde al érgano jurisdiccional a guo
determinar si se cumplen estos requisitos. Si,
por el contrario, en el momento de la adhe-
sion de Espafia al mercado comin, las ex-
presiones «touron d’Alicante» y «touron de
Jijona» todavia no habian pasado a ser de-
nominaciones genéricas, constituyen deno-
minaciones de origen o indicaciones de pro-
cedencia, a las que no es aplicable la prohi-
bicién del articulo 30.

23. A este respecto, es necesario efectuar
una precisidon por lo que se refiere a si las
denominaciones de origen y las indicaciones
de procedencia sélo cumplen su funcién es-
pecifica cuando el producto que caracteri-
zan presenta efectivamente propiedades y
caracteristicas esenciales debido a su origen
geografico. Por lo que se refiere, en espe-
cial, a las indicaciones de procedencia, el
origen geogrifico de un producto debe pro-
porcionar a éste una calidad y unas caracte-
risticas esenciales especiales adecuadas para
individualizarlo.!! Si se pudieran individua-
lizar de esa manera el turrén de Jijona y el
turrén de Alicante, es decir, si estin com-
puestos de productos originarios de esa re-
gion, presentan propiedades especiales y han
sido elaborados en ella, los productos que
no presenten estas caracteristicas dificil-
mente podrian incluirse en la misma catego-
ria o género. En este caso no puede conver-
tirse en una denominacién genérica.

11 — Sentencia de 20 de febrero de 1975, antes citada, p. 7.
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24. Si, por el contrario, se emplean en otro
lugar distinto a Jijona o Alicante los mismos
productos para la fabricacién de turrén, o si
en Jijona o Alicante se emplean productos
de otras regiones en la fabricacién de tu-
rrén, se trataria de una mera indicacién de
procedencia, que puede dar lugar, sin mais,
a la aparicién de una denominacién gené-
rica. Corresponde al érgano jurisdiccional
que efectia la remisién comprobar la pre-
sencia de estas circunstancias.

25. Lo dicho es vilido, en mi opinion, inde-
pendientemente de si la denominacién
«touron d’Alicante» va acompafiada de una
palabra como «fagon», «genre», «type»,
«style», «imitation» o «similaire», porque
esta precisiéon no tiene ninguna influencia en
el hecho de que quien promueve las ventas
no tiene derecho a utlizar una denomina-
cién geogréifica inexacta, si no existe un
motivo especial que lo justifique.

El articulo 34 del Tratado CEE

26. Por lo que se refiere al ambito de apli-
cacién del articulo 34 del Tratado CEE, es
jurisprudencia reiterada del Tribunal de Jus-
ticia que sélo se infringe dicho articulo
cuando una medida nacional tiene por ob-
jeto o por efecto una limitacién especifica
de las corrientes de exportacion y, por con-
siguiente, crea condiciones distintas para el
mercado interior de un Estado miembro y
su mercado exterior, de manera que la pro-
duccién nacional o el mercado interior del
Estado de que se trate obtiene una ventaja
especial, en perjuicio de la produccion o del
comercio de otros Estados miembros. 12

12 — Sentencia de 8 de noviembre de 1979, Groenveld (15/79,
Rec. p. 3409).

27. El Convenio de 1973 no tiene por ob-
jeto ni por efecto una limitacion de las ex-
portaciones de productos franceses o espa-
fioles sino, antes bien, lo contrario.

28. Por consiguiente, procede responder la
primera pregunta del 6rgano jurisdiccional
nacional que los articulos 30 y 34 del Tra-
tado CEE deben interpretarse en el sentido
de que sélo prohiben las medidas de protec-
cién de las denominaciones de origen conte-
nidas en el Convenio hispano-francés de 27
de junio de 1973, especialmente las denomi-
naciones «Alicante» o «Jijona» si dichas de-
nominaciones han dejado de ser denomina-
ciones de origen y han pasado a convertirse
en denominaciones genéricas.

La segunda cuestion

29. Mediante la segunda cuestion, el or-
gano jurisdiccional nacional desea saber,
con caricter subsidiario, si la proteccion de
las indicaciones de procedencia controverti-
das, en caso de no estar garantizada por el
propio articulo 30, lo estd, en cualquier
caso, por el articulo 36. Como ya hemos
visto, la proteccién de las indicaciones de
procedencia geografica si estd garantizada
por el articulo 30, de manera que no se pre-
cisa recurrir al articulo 36. La proteccién
que dispensa el articulo 30 es necesaria en
interés de productores y consumidores en el
mercado comtin. Pero dicha protecciéon estd
suficientemente también garantizada en el
articulo 30, puesto que a ella se puede aco-
ger cualquiera que produzca en dicho lugar,
sin que quien utilice dicha indicacién de
procedencia tenga que cumplir otros requi-
sitos. Creo que, por el contrario, los con-
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ceptos de propiedad industrial y comercial
deben estar sometidos a requisitos mas es-
trictos como sucede, por ejemplo, en el caso
de marcas, patentes o derechos de autor.
Considero que la diferencia reside en que el
titular puede disponer de los altimos, mien-
tras que no puede hacerlo respecto a las in-
dicaciones de procedencia geogrifica. Estas
puede utilizarlas cualquiera que cumpla los
requisitos, sin necesidad de una autoriza-
cién. Pero tampoco son transmisibles a
quienes no cumplan los requisitos.

30. Si, por el contrario, una denominacién
de procedencia se ha convertido en una de-
signacion genérica, ya es imposible acogerse
a alguna proteccién. Considero excluida por
definicién la reserva de una denominacién
genérica en favor de un determinado usua-
rio. Cualquiera que fabrique y comercialice
productos de ese género puede utilizar una
denominacion genérica. Si un tercero ha ad-
quirido el derecho a utlizar semejante de-
nominacién, como sucede en el caso de de-
nominaciones genéricas, ya no se le puede
discutir posteriormente.

31. Opino que lo dicho es valido tanto para
denominaciones de origen como para deno-
minaciones de procedencia (appellation
d’origine ou de provenance), que el érgano
jurisdiccional nacional equipara en sus cues-
tones. Las consideraciones que hay que
efectuar en cada caso son las mismas. En
principio, tales derechos estin reservados a
aquéllos a los que se refiere la denomina-
cién, a menos que ésta haya pasado a ser,
entre tanto, una denominacién genérica.

32. Por consiguiente, debe responderse a la
segunda cuestion que el articulo 36 no auto-
riza la proteccién de denominaciones gené-
ricas.

33. En la medida en que el legislador comu-
nitario no ha precisado los criterios que per-
miten distinguir las denominaciones genéri-
cas, por una parte, y las indicaciones de
procedencia o de origen, por otra, corres-
ponde hacerlo al Tribunal de Justicia. La
cuestién de si en cada caso en concreto se
cumplen dichos criterios corresponde resol-
verla al 6rgano jurisdiccional nacional.

34. Por dltimo, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones

planteadas de la siguiente forma:

«1) Los articulos 30 y 34 del Tratado CEE deben interpretarse en el sentido de
que solo prohiben las medidas de proteccion de las indicaciones de proceden-
cia geografica o las denominaciones de origen, especialmente las indicaciones
“Alicante” o “Jijona”, contenidas en el Convenio hispano-francés de 27 de
junio de 1973, si han dejado de ser indicaciones de procedencia geogrifica y
constituyen, por el contrario, denominaciones genéricas.

2) El articulo 36 del Tratado CEE debe interpretarse en el sentido de que no
autoriza la proteccion de denominaciones genéricas.»

I-5552



