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presentadas el 5 de mayo de 1998

L. Introduccién

1. Mediante las cuestiones prejudiciales que
remite al Tribunal de Justcia, la Sala de lo
Mercantil del Landgericht Miinchen I solicita
la interpretacién de la letra ¢) del apartado 1
y del parrafo primero del apartado 3 del arti-
culo 3, asi como de la letra b) del apartado 1
del articulo 6, de la Directiva 89/104/CEE del
Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera
Directiva relativa a la aproximacién de las
legislaciones de los Estados miembros en
materia de marcas (en lo sucesivo, «Directi-
var), 1

2. Las cuestiones se suscitaron en el marco de
un litigio entre, por un lado, la sociedad
Windsurfing Chiemsee Productions- und Ver-
triebs GmbH (WSC), demandante en el pro-
cedimiento principal (en lo sucesivo, «deman-
dante») y, por otro, a) en el asunto C-108/97,
la empresa Boots-un Segelzubehor Walter
Huber (en lo sucesivo, «primera demandada»)
y b), en el asunto C-109/97, la empresa Franz
Attenberger (en lo sucesivo, «segunda deman-
dada»), como consecuencia de la utilizacién
por estas tltimas, para distinguir sus pro-

* Lengua original: griego.
1 — DO 1989 L 40, p. 1.
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ductos, de la marca «Chiemsee», que habia
sido registrada por la primera.

II. La Directiva 89/104

3. El articulo 2 de la Directiva dispone lo
siguiente:

«Podrin constituir marcas todos los signos
que puedan ser objeto de una representacién
grifica, especialmente las palabras, incluidos
los nombres de personas, los dibujos, las
letras, las cifras, la forma del producto o de
su presentacién, a condicién de que tales
signos sean apropiados para distinguir los
productos o los servicios de una empresa de
los de otras.»
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4. El articulo 3 de la Directiva, en el que se
establecen las causas de denegacién o nulidad
de la marca, tiene el siguiente tenor:

«1. Seri denegado el registro o, en el supuesto
de estar registrados, podri declararse la nulidad
de:

a) [.]

b [

c) las marcas que se compongan exclusiva-
mente de signos o indicaciones que puedan
servir, en el comercio, para designar la
especie, la calidad, la cantidad, el destino,
el valor, la procedencia geogrifica o la
época de obtencién del producto o de la
prestacién del servicio u otras caracteris-
ticas de los mismos;

d) [.]

[.]

h) [

2. [.]

3. No se denegari el registro de una marca nt
se declarard su nulidad de conformidad con lo
dispuesto en las letras b), c) o d) del apartado
1 si, antes de la fecha de la solicitud del
registro y debido al uso que se ha hecho de
la misma, hubiese adquirido un cardcter dis-
tintivo. Los Estados miembros podrin esta-
blecer que la presente disposicién se aplique
igualmente cuando el caricter distintive haya
sido adquirido después de la solicitud de
registro o después de la fecha de registro.

5. El articulo 5, relativo a los derechos con-
feridos por la marca, dispone:

«1. La marca registrada confiere a su titular
un derecho exclusivo. El titular estard facul-
tado para prohibir a cualquier tercero el uso,
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sin su consentimiento, en el trifico econé-
mico:

a)

b)

de cualquier signo idéntico a la marca para
productos o servicios idénticos a aquellos
para los que la marca esté registrada;

de cualquier signo que, por ser idéntico o
similar a la marca y por ser idénticos o
similares los productos o servicios desig-
nados por la marca y el signo, implique
por parte del piblico un riesgo de confu-
sién, que comprende el riesgo de aso-
ciacién entre el signo y la marca.

2. [..]

Lol

5.

(-]
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6. Por otro lado, el articulo 6 de la Directiva,
referente a la limitacién de los efectos de la
marca, establece lo siguiente:

«1. El derecho conferido por la marca no
permitird a su titular que prohiba a los ter-
ceros el uso, en el trifico econémico:

a) [...]

b) de indicaciones relativas a la especie, a la
calidad, a la cantidad, al destino, al valor,
al origen geogrifico, a la época de la
obtencién del producto o de la prestacién
del servicio o a otras caracteristicas de
éstos;

c) [..]

siempre que este uso se realice conforme
a las pricticas leales en materia industrial
o comercial.»
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III. Marco juridico nacional

7. Tal como se desprende de la resolucién de
remisi6n, en Alemania, antes de la adaptacién
del Derecho interno a la Directiva y hasta el
31 de diciembre de 1994, estaba vigente la
Warenzeichengesetz (Ley de Marcas; en lo
sucesivo, «WZG»), que en el nimero 1 del
apartado 2 de su articulo 4 excluia el registro
de aquellas marcas «que carezcan de caricter
distintivo o que estén constituidas exclusiva-
mente por [...] palabras que contengan indi-
caciones sobre la especie, época o lugar de
fabricacién, la calidad, el destino [...] de los
productos>».

8. No obstante, también las marcas carentes
de caricter distintivo segin dicha disposicién
gozaban de proteccién, de conformidad con
el apartado 3 del articulo 4 de la WZG,
siempre que estuvieran «implantadas» en el
trifico econémico.

9. Asimismo, en su articulo 25 («Ausstat-
tungsschutz»; «Proteccién de la presenta-
cidn»), reconocia la posibilidad de adquirir un
derecho de marca no mediante el registro sino
mediante el uso en razén de los efectos de
dicho uso en el trifico econémico. Segiin la
resolucién de remisién, dicha disposicién
denominaba este supuesto «notoriedad».

10. El Derecho alemin fue adaptado a la
Directiva mediante la Markengesetz (Ley de
Marcas; en lo sucesivo, «MarkenG»), que
entré en vigor el 1 de enero de 1995.2

11. En el apartado 2 del articulo 8 de dicha
Ley, que corresponde a la letra c) del apartado
1 del articulo 3 de la Directiva, se establece
que serd denegado el registro de, entre otras,
las marcas «que se compongan exclusivamente
de [...] indicaciones que puedan servir, en el
comercio, para designar la especie, la calidad,
la cantidad, el destino, el valor, la procedencia
geografica [...] u otras caracteristicas del pro-
ducto».

12. Con arreglo al apartado 3 del mismo arti-
culo 8, una marca que no pueda gozar de
proteccién por estar incursa en causa de dene-
gacién a efectos del apartado 2 del articulo 8
de la MarkenG, 3 puede, sin embargo, ser
registrada «si, antes de la fecha de la decisién
de registro, se encuentra implantada en los
circulos comerciales interesados, como con-
secuencia de su uso para los productos [...]
para los cuales se haya solicitado el registro».

2 — Con arreglo al apartado 1 del articulo 16 de la Directiva, los
Estados miembros debfan adaptar su Derecho interno a sus
disposiciones, 2 mis tardar, el 28 de diciembre de 1991. No

b di la Decisién 92/10/CEE (DO 1992, L 6,
p- 35), el Consejo hizo uso de la facultad que le conferia el
afartado 2 del articulo 16 6 aplazé la fecha de expiracién del
plazo de ejecucién de la Directiva hasta el 31 de diciembre

de 1992,

3 — Por cjemplo, segiin el érgano jurisdiccional remitente, una
marca comp exclusi a indicacién que pueda
servir para designar la p ia geogrifica de los pro-
ductos.
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13. Por otra parte, de conformidad con el
apartado 2 del articulo 4 de la misma Ley
(que sustituyé al articulo 25 de la Ley prece-
dente), puede adquirirse un derecho sobre una
marca en razén de su uso y de la notoriedad
que haya adquirido en el trifico econémico.

14. De acuerdo con la jurisprudencia de los
érganos jurisdiccionales alemanes, la implan-
tacién es un concepto mis amplio y funda-
mental que la notoriedad. Asi, el hecho de
que no se deniegue el registro de una marca
por haberse implantado en el trifico econé-
mico significa, necesariamente, que ha adqui-
rido también notoriedad; no sucede, en
cambio, a la inversa. Para apreciar cuindo
concurre la notoriedad y cuindo la implanta-
cién, debe distinguirse entre los elementos
verbales y morfolégicos de una marca que
tiene «por naturaleza» caricter distintivo de
aquellos otros que no tienen tal caricter (como
lo conceptos descriptivos, entre los cuales se
cuentan los que designan la procedencia geo-
grifica). Los primeros, en general, justifican el
registro y la proteccién de la marca, mientras
que los segundos deben haber sido aceptados,
a través del uso, por los circulos comerciales
interesados. El porcentaje de aceptacién, en lo
que respecta a la notoriedad/implantacién,
oscila aproximadamente entre el 16 % y el
70 %. Para efectuar esta comprobacién, se

utilizan  principalmente encuestas. Sin
embargo, la jurisprudencia y la doctrina ale-
manas dificilmente aceptan el reconocimiento
y la proteccién de las indicaciones que sea
necesario mantener «disponibles», es decir, si
lo he comprendido correctamente, el mono-
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polio por una empresa de indicaciones que
también otras empresas estin intercsadas en
utilizar.

IV. Hechos

15. Con una extensién de 80 km?, el Chiem-
see es el mayor lago de Baviera. Constituye
un polo de atraccién del turismo. Entre otras
actividades, en dicho lago se practica el wind-
surfing. En los aledafios del lago, denomi-
nados Chiemgau, se ejercen principalmente
actividades agricolas.

16. La demandante esti domiciliada en Gra-
benstitt, cerca del Chiemsee. Comercializa
ropa, calzado y otros articulos deportivos
modernos («fashion sport»), que son dise-
fiados por una sociedad filial de la deman-
dante, también establecida en las proximi-
dades del Chiemsee, y fabricados en otra
regién. Para distinguir sus productos, la
demandante utiliza desde 1990 el nombre del
lago. Por otra parte, entre 1992 y 1995, la
demandante registrd la misma denominacién
como marca de sus productos, con distintas
representaciones grificas, en ocasiones acom-
pafiadas de imigenes (en particular la repre-
sentacién de un deportista que, si bien lo
interpreto, ejecuta un zambullido), asi como
de indicaciones verbales adicionales, tales
como: «Chiemsee Jeans», «Windsurfing —
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Chiemsee — Active Wear», «By Windsurfing  representan en la resolucién de remisién, son,
Chiemsee», etc. Dichas marcas, tal como se  por orden cronolégico, las siguientes:

Nimero de registro/marca Fecha de registro

A. 2009617 17.2.1992

Acfive Wear

B. 2009618 17.2.1992

C. 2014831 1.6.1992

BY WINDSURFING CHIEMSEE

D. 2043643 _v . 31.8.1993
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E. 2043644 31.8.1993

E 2086304 30.11.1994
IHIEMSEE

G. 2901054 31.1.1995

Hong

17. Tal como observa el érgano jurisdiccional
remitente, las autoridades alemanas compe-
tentes, tanto administrativas como judiciales,
han considerado siempre que el término
«Chiemsee» designa una procedencia geogra-
fica y no puede por tanto, como tal, ser regis-
trado como marca. No obstante, admiten su
registro exclusivamente en razén de su
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representacién grifica, distinta en cada oca-
sién, de la figura y de los caracteres que la
acompafian.

18. La demandada en el asunto C-108/97
comercializa en una regién préxima al Chiem-
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see, s6lo desde 1995, entre otras cosas, ropa tintiva «Chiemsee», que no ha sido registrada
deportiva (camisetas, sudaderas, etc.). Dichos como marca, con la siguiente representacién
productos se designan con la indicacién dis-  grifica:

@

’ Z»{em/we,

19. Por otro lado, la demandada en el asunto  la indicacién distintiva que acabo de repro-
C-109/97 comercializa, en los aledafios del  ducir, con las siguientes indicaciones, que tam-
Chiemsee, productos similares a los de la  poco han sido registradas:

empresa anterior, designados, ademds de con

(b)

1-2789
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(©)

CHIEMSEE

2 W ohedee?

20. En el procedimiento principal, la deman-
dante se opuso al uso de la denominacién
«Chiemsee» por parte de las demandadas,
sosteniendo que, pese a las diferencias en la
representacién grifica, existe un riesgo de
confusién con la denominacién que ella misma
utiliza desde 1990 y ha registrado como marca,
conocida en el trifico econémico.

21. Por el contrario, las demandadas afir-
maron que la palabra «Chiemsee» no puede
gozar de proteccién, dado que se trata de una
indicacién de procedencia geogrifica que debe
mantenerse disponible y que, por tanto, su
utilizacién, con otra representacidn grifica,
no puede originar un riesgo de confusién.

22. Habida cuenta de lo que antecede, el
érgano jurisdiccional nacional estimé nece-
sario plantear al Tribunal de Justicia, con
caricter prejudicial, las siguientes cuestiones:

1-2790

«1) Cuestiones relativas al articulo 3, apar-
tado 1, letra c):

¢Debe interpretarse el articulo 3, apar-
tado 1, letra c), en el sentido de que basta
con que exista la posibilidad de utilizar la
denominacién para designar el origen
geografico, o bien tiene que concretarse
tal posibilidad (en el sentido de que otras
empresas similares utilicen ya dicho tér-
mino para designar el origen geogrifico
de productos similares o, al menos,
existan indicios de que es presumible que
asi sea en un futuro inmediato), o bien
tiene que existir también la necesidad de
utilizar dicha denominacién para refe-
rirse al origen geogrifico de los pro-
ductos de que se trate, o bien tiene que
existir, ademds, una especial necesidad de
utilizar dicha indicacién de procedencia
porque, por ¢jemplo, en dicha regién se
fabrican productos de la misma especie
que disfrutan de cierta reputacién?
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Para interpretar en sentido amplio o res-
trictivo el articulo 3, apartado 1, letra c),
en relacién con indicaciones de proce-
dencia geogrifica, ¢tiene alguna inci-
dencia la circunstancia de que los efectos
de la marca estén limitados segiin el arti-
culo 6, apartado 1, letra b)?

¢S6lo estdn incluidas entre las indica-
ciones de procedencia geogrifica a que
se refiere el articulo 3, apartado 1, letra b),
aquellas indicaciones relativas a la fabri-
cacién del producto en dicho lugar, o
bien basta con que dichos productos se
comercialicen en ese lugar o desde él, o
bien, en el caso de la fabricacién de pro-
ductos textiles, basta con que éstos sean
disefiados en dicha regién, aunque
después sean confeccionados en otro
lugar en virtud de una contrata?

Cuestiones relativas al articulo 3, apar-
tado 3, primera frase:

¢Qué exigencias se derivan de esta dis-
posicién para que una denominacién de
cardcter descriptivo en el sentido del arti-
culo 3, apartado 1, letrac), pueda ser
registrada?

En particular: ¢Son dichas exigencias las
mismas en todos los casos, o bien difieren

segiin el grado del imperativo de dispo-
nibilidad (“Freihaltebediirfnis”) exis-
tente?

¢Es compatible con dicha disposicién el
criterio actualmente aplicado, en pam—
cular, en la jurisprudencia alemana, segiin
el cual, en caso de denominaciones des-
criptivas para las que exista un impera-
tivo de disponibilidad (“Freihaltebediir-
fnis”), se exige y debe probarse una
implantacién en el mercado (“Verkehrs-
durchsetzung™) que se extienda a mis
del 50 % de los sectores interesados?

¢Resultan de dicha disposicién exigen-
cias relativas al modo en que debe com-
probarse el cardcter distintivo adquirido
mediante el uso?»

V. Sobre el Fondo

A. Sobre la primera cuestion

23. Mediante las partes primera y tercera de
la primera cuestién prejudicial, que procede
examinar conjuntamente, el érgano jurisdic-
cional remitente pregunta, bisicamente, si y
en qué circunstancias un topénimo puede
constituir una marca y, si la respuesta es afir-
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mativa, qué alcance tiene la proteccién con-
ferida a dicha marca frente a terceros.

24. Para responder a dicha cuestién, debe en
primer lugar recordarse la finalidad de la
Directiva, asi como la razén que justifica la
proteccién de la marca.

25, Tal como se desprende de sus conside-
rados primero y tercero, la Directiva persigue
una primera aproximacién de las legislaciones
divergentes de los Estados miembros en
materia de marcas, debido a que las dispari-
dades existentes pueden obstaculizar tanto la
libre circulacién de mercancias como la libre
prestacién de servicios y falsear las condi-
ciones de competencia en el mercado comiin.

26. A tal fin, la Directiva establece, en parti-
cular, normas comunes relativas al registro y
a la eventual declaracién posterior de nulidad
de la marca, y define el contenido y los limites
de la proteccién del derecho de marca, dejando
a los Estados miembros la regulacién de los
detalles, principalmente en materia de proce-
dimiento.

27. El objetivo central del sistema establecido
por el legislador comunitario lo constituye la
salvaguardia y proteccién de la funcién esen-
cial de la marca. Dicha funcién, tal como se
desprende en particular del séptimo conside-
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rando y del articulo 2, de la letra b) del apar-
tado 1 y el apartado 3 del articulo 3, del
apartado 5 del articulo 5 y de la letra a) del
apartado 2 del articulo 10 de la Directiva,
consiste, por un lado, en la individualizacién
de los productos de una empresa y su
distincién de otros productos similares
(funcién distintiva de la marca) y, por otro,
en la vinculacién de los mismos a una deter-
minada empresa (garantia de procedencia).

En efecto, tal como lo ha subrayado de manera
reiterada este Tribunal, «la funcién esencial de
la marca [...] es garantizar al consumidor o al
usuario final la identidad de origen del pro-
ducto que lleva la marca, permitiéndole dis-
tinguir, sin confusién posible, dicho producto
de aquellos que tienen otra procedencia». 4

28. Precisamente habida cuenta de esta
funcién de la marca, segin mi parecer, el
apartado 1 del articulo 3 de la Directiva atri-
buye a la falta de caricter distintivo la natu-
raleza tanto de causa auténoma de denegacién
o nulidad de la marca [letra b)] como también
de causa mds concreta de nulidad o dene-
gacién de las marcas que bien se compongan
exclusivamente de indicaciones descriptivas
(letra c)] o bien se hayan convertido en habi-
tuales en el lenguaje comiin o en el comercio

{letra d)].

29. En efecto, si bien los supuestos contem-
plados en las letras ¢) y d), desde el punto de
vista formal, se diferencian en el texto de la
Directiva del previsto en la letra b), funda-

4 — Véase, entre otras, la iz de 11 de bre de 1997,
Loendersloot (C-349/95, Rec. p. 1-6227), apartado 24.
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mentalmente constituyen casos mis particu-
lares o especificos o, simplemente, mis carac-
teristicos de la falta de caricter distintivo de
la marca, que explican e ilustran el concepto
general de la falta de caricter distintivo, mis
que introducir conceptos genérica o funda-
mentalmente distintos del mismo. * Conduce
también a esta conclusién la interpretacién
del citado apartado en relacién con el apar-
tado 3 del articulo 3, segin el cual no se
denegari el registro de una marca ni se
declarari su nulidad de conformidad con lo
dispuesto en las letras b), c) o d) del apartado
1 si, posteriormente, debido al uso que se ha
hecho de la misma, hubiese adquirido un
cardcter distintivo. En otras palabras, en tales
casos, regulados de forma unitaria en el apar-
tado 3 del articulo 3, la marca adquiere pos-
teriormente la cualidad de la que en principio
carecia y cuya falta impedia su registro o per-
mitia la cancelacién de éste, a saber, el caricter
distintivo. En consecuencia, debe conside-

5 — La cxrcunsta.ncu dc que las mdxcacmnes descnpt:vas y con-
vertidas en h fas
carentes de caricter distintivo se dsprendc con clandad del
tenor del apartado 1 del articulo 2 de la Pr uesta de Direc-
twa)dc 1a Comisién (13]0 16980 C3151 7 50 198':.;’ C 351,

4). Segtin esta formulacién inicial, po fac enegarse ¢l registro
o declararse la nulidad, entre otras, de las marcas «que, a la
fecha de la presentacién de la solicitud [...] carezcan dc cardcter
distintivo en dicho Estado miembro, en
a) [..] [sigue el texto de la vxgente letra c) del apzrrado 1 del

artfeulo 3, con el si ue corresp al actual

tenor del apartado 3 del asticulo 3: ] @ menos que dichas
marclz‘ hayan adquirido cardcter distintivo debido al uso becho
de e
b) [...] [texto equivalente, bisicamente, a la letra d) del apar-
tado 1 del articulo 3]» (el subrayado es mio).
Los referidos supucstos se abordan también en el mismo
pasaje en ¢l Convenio de Paris para la Proteccién de la Pro-
piedad Industrial, de 20 de marzo de 1883, revisado por tltima
vez en Estocolmo el 14 de julio de 1967 (Recueil des traités
des Nations unies, tomo 828, n° 11851, p. 305), que establece,
en el nimero 2 de Ia letra B de su articulo 6 quinquies, que
las marcas de fibrica o de comercio no podrin ser rehusz%
para su registro ni invalidadas mis que «2. cuando estén des-
provistas 51 todo caricter distintivo, o formadas cxc]uswa-
mente por signos o indicaciones que puedan servir, en el
comercio, para designar z especie, [...] €l lugar de origen de
los productos o la épaca de produccién, o que hayan llegado
a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres
leales ly constantes del comercio del pafs donde la proteccién
se reclama» [n. 213/75, 1-258).
Por otra parte, debe sefialarse que los apartados 1 y 3 del arti-
culo 7 del Reglamento (CE) n° 40/94 del Conscjo, de 20 de
diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994,
L 11, p. 1) tienen un tenor anilogo al de los apartados 1 y 3
del artfculo 3 de la Directiva,

rarse que en la letra b) del apartado 1 del arti-
culo 3 estin comprendidos los supuestos que
no se contemplan expresamente en las otras
dos letras citadas del mismo articulo. ¢

30. Pasemos ya a la disposicién controvertida
de la letra ¢) del apartado 1 del articulo 3. Del
propio tenor de la disposicién se desprende
que deben cumplirse tres requisitos para sub-
sumir en ella una marca compuesta de una
indicacién geogrifica, a saber: a) la marca debe
componerse exclusivamente de la indicacién
geogrifica; b) la indicacién debe poder servir,
en el comercio, para designar la procedencia
geogréfica, y c) la procedencia geogrifica debe
constituir una caracteristica del producto. Mds
concretamente:

a) Exclusividad

31. Procede observar, en primer lugar, que en
el dmbito de dicha disposicién sélo estin
comprendidas las marcas que se compongan
«exclustvamente» de signos o indicaciones de
contenido meramente descriptivo. En conse-
cuencia, se exceptiian las marcas compuestas
que, ademis de dichas indicaciones, contengan
asimismo una o varias palabras, imigenes,
representaciones, etc. que, de forma auté-
noma o en relacién con la indicacién descrip-
tiva, confieran caricter distintivo a la marca.
Desde esta perspectiva, soy del parecer de

6 — Véase Cornish, W. R.: Intellectual property: , copyright,
trade marks and allied rights, 3" ed., Lont{rcs, 1996, p. 588,
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que no estin comprendidas en el ambito de la
disposicién controvertida marcas como las de
la demandante en el procedimiento principal
que se indican anteriormente con las letras A,
B, C, D y E, como tampoco la de la segunda
demandada designada con la letra c). 7

32. En consecuencia, en casos como el que es
objeto del litigio principal, el problema se
plantea en relacién con las marcas compuestas
exclusivamente de una indicacién geogrifica,
como las de la demandante antes indicadas
con las letras F y G, asf como las marcasa) y

b) de las demandadas.

b) Procedencia geogrifica

33. Tal como sefialé anteriormente, de la reso-
lucién de remisién se desprende que las auto-
ridades alemanas consideran que una indi-
cacién geogrifica como la indicacién
«Chiemsee» es descriptiva y, por consiguiente,
no puede ser objeto de registro como tal. La
admiten, sin embargo, exclusivamente debido
a que su representacién grifica es distinta en

7 — Dado que estin comprendidas en el dmbito de la disposicién
controvertida las marcas que se pong lusi
de un término geogrifico, una marca no puede estar com-
prendida en dicha disposicién de manera parcial, es decir, sélo
en la medida en que contiene una indicacién descriptiva. Y
ello porque, como marca compuesta, por definicién no estd
comprendida en el imbi r.[c:dkl:'cl'm"r icién. Ademis, con

cardcter mis general, dado que el punto de vista que debe

adoptarse es e? de la impresién de conjunto producida por la
marca (sentencia de 11 de noviembre de 1997, SABEL,

C-251/95, Rec. p. 1-6191, apartado 23), los distintos elementos

de la misma no deben inarse de forma auténoma.

«excl
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cada ocasidn. A este respecto, el érgano juris-
diccional remitente menciona las marcas de la
demandante antes designadas con las letras F
y G, que se diferencian sélo por la respectiva
representacién grafica de la palabra «Chiem-
see» en la composicién de cada una de ellas.

34. Estimo que este planteamiento es erréneo.
Cuando el tinico o principal elemento de una
marca es un término geogrifico, la cuestién
de st dicho término puede designar una pro-
cedencia geogrifica a efectos de la disposicién
controvertida debe apreciarse con criterios
objetivos, habida cuenta del significado que
tiene el término en si. En marcas como las
que figuran anteriormente con las letras F, G,
a) y b), el dnico o principal elemento es el
verbal, es decir, la impresién aciistica que se
produce én el oido o en la imaginacién del
oyente al percibir la palabra «Chiemsee». La
impresién éptica que producen todas esas
marcas es escasa y desempefia un papel ente-
ramente secundario en la percepcién de la
marca, debido a que se limita a la presen-
tacién grafica de [a misma palabra con dife-
rentes elementos [en la marca b) simplemente
mediante la insercién de la palabra «Chiem-
see» en una elipse de color mds oscuro], sin
que resulte sostenida o reforzada por otras
palabras o imdgenes. El efecto de ello es que
se provoca una confusién referente a la relacién
entre las marcas, ya que se crea la impresién
de que se trata simplemente de variantes de la
misma marca y, por extension, de productos
de la misma empresa comercial a la que per-
tenece la marca. En conclusién, la distinta
representacién grifica en cada caso del mismo
término no constituye un elemento distintivo
o adicional afiadido, por asi decir, a la palabra,
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de tal modo que se cree en cada ocasién una
nueva marca «compuesta», como errénea-
mente supone el érgano jurisdiccional remi-
tente. Se trata de marcas simples que bien son
idénticas o bien son similares entre si [por
ejemplo, las marcas F y a)], de tal modo que
dan la impresién de constituir variantes de
una misma marca.

Aceptar la tesis opuesta conduciria a la mul-
tiplicacién ad infinitum de las marcas com-
puestas de la misma palabra, puesto que infi-
nitos son los modos en que puede
representarse de forma grifica dicha palabra.
Sin embargo, ello provocaria una confusién
total en el mercado y multplicaria los con-
flictos entre marcas, cosa que no pudo el
legislador comunitario desear.

35. Acto seguido, procede observar que la
disposicién controvertida no puede excluir en
bloque todos y cada uno de los términos geo-
grificos.

Asi, es evidente que no estin comprendidos
en su dmbito de aplicacién los topénimos
imaginarios, miticos o inexistentes (tales como,
por ejemplo, «Thule», «Utopia», «No Man’s
Land», «Atlantida», etc.), dado que es impo-
sible que designen una procedencia geogra-

fica.

8 — Véasc cl octavo considerando de la Directiva, en el que se

subraya la necesidad de reducir el niimero total de marcas y,

or ende, el niimero de conflictos entre las mismas, mediante

a supresién de la proteccién de las marcas no efectivamente
utilizadas.

De forma similar, no estin comprendidos en
el imbito de la referida disposicién los nom-
bres de crudades, lugares o regiones que han
desaparecido o cambiado con el paso de los
siglos (por ejemplo, «Bizancio», «Dacia»,
«Lutecia», «Babilonia», etc.).

Asimismo, no pueden considerarse compren-
didos en la misma disposicién los topénimos
que no es légico o no cabe esperar que sig-
nifiquen una procedencia geogrifica de un
producto concreto. Como tales se mencionan
habitualmente las marcas «Mont Blanc» para
plumas estilogrificas (puesto que nadie puede,
légicamente, suponer que el producto de que
se trata proceda de ese monte), «Polo Norte»
para plitanos (dado que el clima en dicha
latitud geogrifica resulta prohibitivo para el
cultivo de plitanos), etc.

Del mismo modo, no pueden tomarse en
consideracién términos geogrificos entera-
mente desconocidos, es decir, términos que
remiten a lugares desconocidos por el piblico
en general, ya se encuentren dentro o fuera
del Estado miembro en el que se plantea la
cuestién de la proteccién de la marca, dado
que, en todo caso, ¢l piblico no puede rela-
cionar el producto con los lugares designados
por el topénimo de que se trata.

36. En todos los casos referidos, el término
geogrifico, bien por su naturaleza o bien de
hecho, no designa la procedencia geogrifica
del producto y, por tanto, puede se legitima-
mente utilizado como marca. Ello obedece a
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que la relacién entre significante (la denomi-
nacién que designa) y significado (lo desig-
nado por dicha denominacién) presenta
caricter arbitrario, ° es decir, es tan original
e inesperada que permite individualizar el
producto y distinguirlo de los productos equi-
valentes de otras empresas. Asi pues, en tales
.casos la marca desempefia, por principio, su
funcién distintiva.

37. Lo que antecede pone de manifiesto que
la disposicién controvertida no se opone al
uso de todos los términos geogrificos en
general, sino sélo de algunos de ellos. Son
éstos, en mi opinién, los términos geograficos
que, a la fecha de la solicitud de registro de la
marca, no se habian consolidado todavia,
aunque podian constituir, sin embargo, «indi-
caciones de procedencia» o «denominaciones
de origen», en el sentido especifico que a la
fecha de la adopcién de la Directiva tenian
dichos conceptos juridicos en el Derecho
comunitario.

En efecto, si el legislador comunitario hubiera
querido excluir las indicaciones que designan
meramente la procedencia geogrifica, se habria
referido a los signos que designan dicha pro-
cedencia, y ello porque tanto en el lenguaje
corriente como en el comercio ésta es la
funcién primordial de las indicaciones geo-
grificas. El hecho de que en la Directiva se
emplee la elaborada formulacién «que puedan
servir, en el comercio, para designar [...]» sig-
nifica, en mi opinién, que dichas indicaciones

9 — En el sentido de que no existe un nexo de causalidad entre
significante y significado (véase De Saussure, F: Cowurs de
linguistique générale, ed. T. de Mauro, Payot, Parfs, 1987,
pp. 100 y ss.).
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tienen el significado especifico que acabo de
sefialar. :

38. Los términos «indicaciones de proce-
dencia» y «denominaciones de origen» tenfan
un significado concreto en el Derecho comu-
nitario mucho antes de que el legislador comu-
nitario los definiera, al menos en el sector de
los productos agricolas y alimenticios,
mediante el Reglamento (CEE) n° 2081/92. 10

39. En su jurisprudencia, el Tribunal de Jus-
ticia ha precisado el contenido de dichos tér-
minos, en particular en el marco de la inter-
pretacién del articulo 36 del Tratado CE. Se
trataba de asuntos en los que se planteaba la
cuestién de si restricciones impuestas por
medidas nacionales a la libre circulacién de
mercancias podian justificarse en aras de la
proteccién de los derechos que constituyen el
objeto especifico de la propiedad industrial y
comercial y, mds concretamente, de las indi-
caciones de procedencia y las denominaciones
de origen.

10 — Reglamento del Consejo, de 14 de julio de 1992, relativo a
a proteccidn de las indicaci geogrificas y de las deno-
d agricolas y ali i-

dirac d

minaciones de origen de los pr
cios (DO L 208, p. 1).
Disposiciones relativas a las i
de origen se encuentran también en otros textos comunita-
rios, principalmente en el sector vitivinicola, tales como la
letra s) del apartado 3 del articulo 2 de la Directiva 70/50/CEE
de la Comisién, de 22 de diciembre de 1969, basada en las
disposiciones del apartado 7 del articulo 33, relativa a la
supresién de las medidas de efecto equivalente a restricciones
cuantitativas a la importacién no contempladas en otras dis-
posiciones adoptadas con arreglo al Tratado CEE (DO 1970,
L 13, p. 29), y el apartado 5 del articulo 6 del Reglamento
(CEE) n° 2333/92 del Consejo, de 13 de julio de 1992, por
el que se establecen las normas generales para la designacién
y la presentacién de los vinos espumosos y de los vinos
espumosos gasificados (DO L 231, p. 9).
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40. Asi, en su sentencia de 20 de febrero de
1975, Comisién/Alemania, 1! el Tribunal de
Justicia declaré que «las denominaciones de
origen y las indicaciones de procedencia a que
se refiere dicha Directiva, cualesquiera que
sean los elementos que puedan distinguirlas,
designan al menos, en todos los casos, un
producto procedente de una zona geogrifica
determinada; que, en la medida en que dichas
denominaciones gozan de proteccién juridica,
deben satisfacer los objetivos de dicha pro-
teccién, en particular la necesidad de asegurar
no sélo la salvaguardia de los intereses de los
productores interesados contra la competencia
desleal, sino también la de los consumidores
contra las indicaciones que puedan inducirles
a error;

que dichas denominaciones dnicamente des-
empefian su funcién especifica si el producto
que designan posee efectivamente cualidades
y atributos debidos a la localizacién geogra-
fica de su procedencia;

que, en lo que respecta més concretamente a
las indicaciones de procedencia, la locali-
zacién geogrifica del origen de un producto
debe imprimir en éste una calidad y atributos
especificos que puedan individualizarlo» (apar-
tado 7).

11 — Asunto 12/74, Rec. p. 181. En dicha sentencia, este Tribunal
juzgé, entre otras cosas, que las medidas alemanas que limi-
taban el uso de las denominaciones «Sekt» y -Weinlund» a
los vinos producidos en Alemania con una determinada pro-
porcién dl;el uvas alemanas eran contrarias a las disposiciones
del Derecho comunitario, entre ellas, 1a letra s) del apartado
3 del articulo 2 de la directiva 70/50, citada en la nota 10
supra, que establece que procede considerar prohibidas por
los articulos 30 y siguientes del Tratado las medidas que
«reservan exclusivamente a los productos nacionales deno-
in;{aciqncs que no cgnsu'!:uyan denominaciones de origen o

e pr .

41. Por otra parte, mediante la sentencia de
13 de marzo de 1984, Prantl, 2 tal como se
precisé en la sentencia de 10 de noviembre de
1992, Exportur, * el Tribunal de Justicia
admitié que también la botella de un pro-
ducto puede constituir «una designacién indi-
recta de origen geogrifico» (se trataba de la
botella «Bocksbeutel» que utilizaban los pro-
ductores de vino de Franconia y Baden para
la presentacién de sus vinos). Tal como se
desprende de la sentencia, dicha indicacién
puede gozar de proteccién si ha sido utilizada
desde hace mucho tiempo por los produc-
tores de una regién determinada para distin-
guir sus productos, pero los articulos 30 y 36
del Tratado se oponen a una medida nacional
que reserva exclusivamente a los productores
nacionales el derecho de utilizar dichas bote-
llas si productores de otros Estados miem-
bros utilizan también tradicionalmente y desde
hace mucho tiempo botellas similares para
comercializar sus vinos.

42. En el asunto Exportur, al que acabo de
referirme, se planteé la cuestién de si unas
sociedades francesas podian legitimamente
fabricar y vender en Francia productos de
confiteria con las denominaciones «Alicante»
y «Jijona» (nombres de localidades espafio-
las), que desde antiguo utilizaba una empresa
espafiola para calificar productos similares
fabricados por ella. 1* En su sentencia de 10
de noviembre de 1992, el Tribunal establecié
la siguiente distincién entre los conceptos de

12 — Asunto 16/83, Rec. p. 1299.

13 — C-3/91, Rec. p. 1-5529, apartados 31 a 34.

14 — La cuestién se suscité debido a que, de conformidad con una
disposicién del C: io hisp francés de 1973 sobre la
pri ién de las denc i de origen, indicaci e

procedencia y d inaci de ciertos prod! las refe-

ridas denominaciones estaban reservadas exclusivamente, en

Francia, 2 los productos espaiioles y sélo podian utilizarse

en las condiciones previstas por la l)e’gislzcién espaiiola.
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«indicaciones de procedencia» y «denomina-
ciones de origen»:

«[...] la finalidad de las indicaciones de pro-
cedencia es informar al consumidor de que el
producto en el que figuran proviene de un
lugar, de una regién o de un pafs determi-
nados. A esta procedencia geogrifica puede ir
vinculada una reputacién mis o menos grande»
(apartado 11).

Por el contrario, «[e]n cuanto a la denomi-
nacién de origen, ésta garantiza, ademis de la
procedencia geogrifica del producto, el hecho
de que la mercancia ha sido fabricada segin
prescripciones de calidad o normas de fabri-
cacién adoptadas mediante un acto de la auto-
ridad piblica y controladas por dicha auto-
ridad y, por tanto, que retine determinadas
caracteristicas especificas» (mismo apartado).

43, El objetivo de la proteccién de las deno-
minaciones de origen o indicaciones de pro-
cedencia en el Derecho comunitario consti-
tuye un objetivo de interés general. Asi, no se
autoriza al productor de un vino a utilizar, en
las menciones relativas al método de elabo-
racién de sus productos, indicaciones geogri-
ficas que no correspondan a la procedencia
efectiva del vino. 15

o . T

de 13 de bre de 1994, SMW Winzersekt
(C-306/93, Rec. p. I-5555), apartado 25.
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44. Al término de la larga andadura que con-
dyjo a la determinacién del contenido de los
dos términos controvertidos, trazada princi-
palmente por este Tribunal en su jurispru-
dencia, el articulo 2 del Reglamento
n° 2081/92, antes citado, !¢ dio las siguientes
definiciones comunitarias:

«2. A efectos del presente Reglamento se
entenderi por:

a) denominacion de origen: el nombre de una
regién, de un lugar determinado o, en
casos excepcionales, de un pafs, que sirve
para designar un producto agricola o un
producto alimenticio:

— originario de dicha regién, de dicho
lugar determinado o de dicho pafs,

— cuya calidad o caracteristicas se deban
fundamental o exclusivamente al medio
geogrifico con sus factores naturales y

16 — Punto 38 supra.
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humanos, y cuya produccién, transfor-
macién y elaboracién se realicen en la
zona geogrifica delimitada;

b) indicacién geogréfica: el nombre de una
region, de un lugar determinado o, en
casos excepcionales, de un pafs, que sirve
para designar un producto agricola o un
producto alimenticio:

— originario de dicha regién, de dicho
lugar determinado o de dicho pais,

— que posea una cualidad determinada,
una reputacién u otra caracteristica que
pueda atribuirse a dicho origen geo-
grifico, y cuya produccién y/o trans-
formacién y/o elaboracién se realicen
en la zona geogrifica delimitada.» 17

17 — En mi opinién, no es necesario subrayar Tu:, si bien dichas
definiciones tienen validez «a efectos del presente Regla-
mentos, tienen un valor y utilidad mis generales.

45. De lasconsideraciones expuestas se deduce
que en el Derecho comunitario, y especial-
mente en el Zmbito de los signos distintivos,
entre los que se cuentan las marcas, el con-
cepto de «indicacién de procedencia geogri-
fica» es un concepto juridico determinado y
designa el nexo causal directo y necesario
entre un producto y el lugar del que procede.
Dicha relacién de causalidad obedece a que el
producto tiene determinadas particularidades,
caracteristicas o calidad relacionadas con su
origen. Dichas caracteristicas particulares
pueden deberse a factores naturales (por
ejemplo, materias primas, suelo, clima de la
regién), al método de fabricacién o elabo-
racién del producto (por ejemplo, método de
fabricacién tradicional) o a otros factores
humanos (por ejemplo, concentracién de
empresas similares en la misma regién, espe-
cializacién en la fabricacién o elaboracién de
determinados productos y mantenimiento de
la calidad a determinados niveles). Cuando
los productos de los que se trata pasan a ser
mis conocidos, adquiere renombre también el
lugar en que se producen, de tal modo que,
en lo sucesivo, entre los circulos interesados,
la mencién del lugar remite al producto o al
tipo de producto que en él se fabrica (por
ejemplo, «Limoges» o «Meissen» para porce-
lana, «Burdeos» para vinos, etc.). 18 Por otra
parte, si la mencionada relacién de causalidad
entre el lugar y el producto se ha consoli-
dado, el topénimo se convierte en patrimonio
comiin de los productores establecidos en la
regién, confiriéndoles un derecho exclusivo a
su utilizacién. Dicho derecho se reconoce por
regla general a nivel nacional y también estd
protegido a nivel comunitario.

18 — En esos casos, el término geogrifico adquicre, ademis de su
significado literal inicial (designacién 3: un lugar geogri-
fico), un segundo significado metaférico («secondary
meaning» segtn la terminologfa inglesa). Es posible que este
segundo significado sustituya o desplace al primero, como
sucede en el caso de la denominacién «Baccarats, a la que
me referiré mis adelante.
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46. Habida cuenta de lo que antecede, como
también sostiene correctamente la deman-
dante, la letra c) del apartado 1 del articulo 3
de la Directiva significa que una indicacién
geogrifica tiene eficacia distintiva y puede
legitimamente constituir la marca de los pro-
ductos de una determinada empresa, a con-
dicién de que su eleccién sea «arbitraria» en
el sentido antes expuesto, es decir, que no
constituya ni pueda constituir una indicacién
de procedencia 0 denominacién de origen. Y
ello porque, en tal caso, la percepcién del tér-
mino geogrifico no provoca ninguna aso-
ciacién particular en la imaginacién del
publico, sino que produce el mismo efecto
que tendria la eleccién de cualquier otro tér-
mino o denominacién inventados.

Por el contrario, siempre que la indicacién
geogrifica es ya conocida por guardar relacién
con determinados productos, es decir, que ya
se ha establecido una relacién directa y nece-
saria entre la indicacién geogrifica y determi-
nados productos, no se permite a ninguna
empresa concreta monopolizarla mediante una
marca. Basta para ello con que, en el momento
de la presentacidén de la solicitud de la marca
cuyo reconocimiento se solicita (en determi-
nados casos, en el momento de la adopcién
de la decisién al respecto), concurran los requi-
sitos de hecho a los que se supedita la pro-
teccién de una indicacién geogrifica en tanto
que indicacién o denominacién de origen
(fabricacién de productos con determinadas
caracteristicas en dicho lugar), al margen de
que la indicacién de que se trate esté ya legal-
mente registrada. En efecto, a tenor de la dis-
posicién controvertida, basta con que la indi-
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cacién 1% pueda «servir, en el comercio, para
designar [...] la procedencia geogrifica».

47. Para refutar la tesis expuesta, las deman-
dadas invocan las disposiciones nacionales y
la jurisprudencia alemana, segitin las cuales,
como seialé anteriormente, una indicacién
geogrifica, en principio, no puede ser objeto
de una marca, debido a que es descriptiva y
debe mantenerse disponible. Por otro lado,
también el érgano jurisdiccional remitente
parece adoptar bdsicamente este punto de
vista.

48. A este respecto, debe sefialarse, ante todo,
que, como ha sido declarado de forma reite-
rada, «al aplicar el Derecho nacional, ya sean
disposiciones anteriores o posteriores a dicha
Directiva, el é6rgano jurisdiccional nacional
que debe interpretarlo esti obligado a hacer
todo lo posible, a la luz de la letra y de la
finalidad de la Directiva, para conseguir el
resultado perseguido por ésta». 20 Ello tiene
validez, con mayor razén, en el presente caso,
en el que la Directiva excluye expresamente la
aplicacién paralela de las disposiciones nacio-
nales del Derecho de marcas (sexto conside-
rando).

19 — Me refiero a la indicacién geogrifica en aras de la brevedad
y debido a que sobre ella versa el presente asunto. Estas afir-
maciones, sin embargo, tienen validez también con respecto
2 un «signow, que, a tenor de la disposicién controvertida,
puede designar una procedencia geogrifica. En tal caso, el
signo constituye una designacién indirecta de origen geo-
grifico, como las botellas «Bocksbeutel», antes ionad!
(véase el punto 41 supra).

20 — Sentencia de 20 de marzo de 1997, Phytheron International
(C-352/95, Rec. p. I-1729), apartado 18.
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49. Segiin mi parecer, la tesis de las deman-
dadas se ajusta a la tendencia, previa a la
Directiva, de determinados ordenamientos
juridicos nacionales (entre ellos el alemin) en
lo que respecta al registro de las indicaciones
geogrificas como marcas, tendencia que debe
yaabandonarse. En efecto, antes de la adopcién
de la Directiva existian, en lineas generales,
dos tendencias en esta materia entre los orde-
namientos juridicos de los Estados miembros.
Una de ellas flexible, segiin la cual en prin-
cipio se admitia el registro de las referidas
indicaciones en condiciones bisicamente ani-
logas a las que antes he propuesto (en parti-
cular, los Derechos francés, italiano y del
Benelux), y la otra estricta, segin la cual en
principio se denegaba el registro de dichas
indicaciones, bisicamente por razones como
las invocadas por las demandadas (en parti-
cular, Derechos britdnico, aleman y escandi-
navo). 2!

Caracteristico de la segunda de las tendencias
citadas es el asunto York, en el cual, en 1982,
la House of Lords denegé finalmente una
marca solicitada para remolques que contenia
dicho término, por entender, entre otras cosas,
que «[...] un topénimo no puede, a primera
vista, ser objeto de registro», y confirmé la
tesis del érgano administrativo, segin la cual
«parece enteramente razonable concluir que
en algin momento futuro, si no ya, pueden
producirse allf [es decir, en York] remolques
o semiremolques [...}». 22

21 — Véase, a este respecto, Gevers, E: «Geographical Names and
Signs used as Trade Marksw», en Ewropean Intellectual Pro-
perty Review, 1990, tomo 12, p. 285; Bonnet, G.: «La marque
constituée par un nom gcographxque en droit frangais» en
Semaine juridique, 1990, 1L, p. 782.

22 — (1982] FSR 111; véasc también Gevers, F.: op. cit., p. 287.

De forma similar, en Alemania fue denegada
la marca «Nola» para distinguir productos
alimenticios dietéticos y copos de cereales,
debido a la existencia de una ciudad italiana
con el mismo nombre en cuya regién se cul-
tivaban cereales, pese a que ese hecho no lo
conocia el consumidor alemin medio. A este
respecto, el 6rgano jurisdiccional alemin
declaré que «[..] no cabe excluir la posibilidad
de que el [nombre] Nola pueda utilizarse en
el futuro como indicacién de procedencia
geogrifica. Mis concretamente, si se tiene en
cuenta el desarrollo del comercio entre Ale-
mania e Italia en el seno del mercado comiin,
los competidores estin interesados en que los
topénimos, aun cuando sean de menor impor-
tancia, puedan ser libremente utilizados por
todos». 23

50. Si el érgano jurisdiccional remitente y las
demandadas conciben la «necesidad de que la
indicacién geogrifica se mantenga disponible»
en el sentido que acabo de indicar, dicha tesis
es errénea y no es compatible con la Direc-
tiva.

51. En primer lugar, la inica «disponibilidad»
que reconoce la Directiva es la necesidad de
que el signo o indicacién presentado para su
registro como marca esté disponible, es decir,
no haya sido registrado por otra empresa para
designar productos idénticos o similares, en la
fecha pertinente, es decir, en principio, en la
fecha de solicitud de la marca (articulo 4). A
tal efecto, se examina la situacién de hecho

23 — BGH 14.1.1963 (GRUR 1963, f) 469). Vusc, a cste respecto,
Rothschild, A.: «Les limites 3 Ia protccnon du nom géogra-
hique cn tant que marques, mémoire en DESS, Estras-

urgo, 1985, pp. 38 y 39.
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realmente existente en el momento pertinente,
sin tener en cuenta situaciones hipotéticas que
puedan surgir en el futuro. En consecuencia,
siempre que concurren también los restantes
requisitos, bien no existe marca anterior, en
cuyo caso debe aceptarse la nueva marca, o
bien existe, en cuyo caso, si dicha existencia
es conforme a Derecho, la nueva marca se
denegari, y si es ilegal se aceptari, salvo que
en la Directiva se disponga expresamente otra
cosa.

52. Estas consideraciones tienen validez, por
analogfa, también en los casos, como el pre-
sente, en que el titular de una marca geogri-
fica anterior solicita proteccién frente a una
marca posterior. La nueva marca puede acep-
tarse Unicamente si la anterior no existe legal-
mente en el momento del examen de la corres-
pondiente demanda del titular (por ejemplo,
debido a que era nula ab initio y no logré
consolidarse en el trifico econémico o 2 que,
aunque inicialmente era legal, posteriormente
se redujo a una denominacién genérica como
consecuencia de la inaccién del titular, 2¢ etc.).

3

24 —~ Como ejemplo de este tipo cabe i lad
«sherry», que cim'sn'tuye una al.tcraEi6n_ en .le'ngua inglesa del

top y desigi un vino
procedente de dicha region espaiiola. Debido  la inaccién
de los productores, sin embargo, dicho término fue amplia-
mente utilizado por otros productores y pasé a ser una
denominacién genérica [véanse, a este respecto, las conclu-
siones del Abogado General Sr. Warner en el asunto
Comisién/Alemania (citado en la nota 11 ndcpra), p. 208).
No sucedié lo mismo con la d inacién de los prod
«Champagne» y «Cognacs, fabricados en las regiones homé-
nimas de Francia. Procede sefialar que el empleo de dichos
términos fue prohibido a los productores de vino alemanes
ya en 1919, mediante los articulos 274 y 275 del Tratado de
Versalles. La referida pr ién fue compl da también
con normas comunitarias [véanse, por ejemplo, el articulo 6
del Rc%amcnto (CEE) n°3309/85 del Conscjo, de 18 de
noviembre de 1985 (DO 1985, L 320, p. 9), y ahora el apar-
tado 5 del articulo 6 del Reglamento n® 2333792, citado en
la nota 10 supra, que prohibe a los productores de vinos
espumosos que no tengan derecho a utlizar Ia denominacién
«

Tpagr hacer ref; ni siquiera indirectamente, a
dicha denc i6n, aludiendo lpor j r‘ , al «método
h i ¢, al respecto, la SMW Winzer-

p (véas
seke, citada en la nota 15 supra)].
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53. Asimismo, la tesis antes refutada adolece
de incertidumbre en lo que respecta a si la
indicacién geogrifica debe mantenerse «dis-
ponible» de manera que pueda utilizarse como
marca o como indicacion complementaria de
otro tipo en la designacién de productos.
Puesto que, si no sucede lo primero, dicha
tesis incurre en una grave contradiccién légica.
En efecto, ¢cémo es posible denegar boy, en
especial por razones de principio, el uso del
término geogrifico a quien primero tuvo la
idea de utilizarlo, para que ese mismo tér-
mino geogrifico se mantenga a disposicién de
sus probables competidores en el futuro?

54. Si, en cambio, por «disponibilidad» se
entiende la necesidad de que el término geo-
grifico permanezca a disposicién de todo inte-
resado para cualesquiera usos legftimos, excep-
tuado el uso como mareca, la cuestién se regula
plenamente en la letra b) del apartado 1 del
articulo 6 de la Directiva, como lo expondré
acto seguido. 2% Sin embargo, en este caso se
trata de una limitacién de los efectos de un
derecho de marca ya existente. En otras pala-
bras, la necesidad que tienen los competidores
de disponer del término geografico para usos
distintos de la utilizacién como marca no
constituye, en absoluto, una causa de dene-
gacién de dicho derecho de marca al titular.

25 — Véanse los puntos 60 y siguientes infra.
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¢) Caracteristica

55. La interpretacién que acabo de sostener
es coherente con la tercera exigencia estable-
cida en la disposicién controvertida, segin la
cual la procedencia geogrifica debe constituir
una «caracteristica del producto». Ello signi-
fica, a mi entender, no sélo una cualidad
comiin del producto, sino también una sin-
gularidad que pueda caracterizar e individua-
lizar el producto. En lo que respecta al origen
de un producto, debe observarse que todo
producto tiene un origen, desde el momento
en que «en algin lugar» ha sido fabricado. En
este sentido, el hecho de que un producto
haya sido fabricado «en algiin lugar» es evi-
dente e indiferente en si: del mismo modo
que es evidente y, por tanto, indiferente el
que lo haya fabricado «alguien», en algin
«momento», de algiin «modo», etc. Por con-
siguiente, el hecho de que el producto haya
sido fabricado en la villa de A o en un taller
sito en la zona industrial de la ciudad B no
constituye, en si mismo, una «caracteristica»
del producto desde la perspectiva que aqui
interesa, es decir, un elemento que pueda
individualizar el producto y distinguirlo de
otros similares. El lugar, método, momento
de fabricacién o identidad del fabricante
cobran importancia y «caracterizan» el pro-
ducto cuando ya han adquirido esa impor-
tancia, de forma auténoma, en el trifico eco-
némico, por ejemplo, por gozar de renombre
o reputacién. Porque en ese caso, como ya se
ha expuesto, el producto, unido a ellos, par-
ticipa también del renombre, de la reputacién
o, sencillamente, de la calidad que sugieren el
lugar, el método de fabricacién o la identidad
del fabricante.

56. En el presente caso, tal como lo confirma
el érgano jurisdiccional remitente, el lago
Chiemsee es conocido principalmente como
lugar de vacaciones; en la zona que lo cir-
cunda, la cual, lo recordaré, se denomina
Chiemgau, se ejercen actividades turisticas y
agricolas, y no es una regién conocida por la
produccién de productos textiles o prendas
de vestir, y mucho menos prendas deportivas.
Por otro lado, en el momento del registro de
las marcas de la demandante, no existfan en la
regién otras empresas que utilizaran legal-
mente dicha marca para designar productos
similares. 26

En estas circunstancias, estimo que la eleccién
de la indicacién «Chiemsee» por la deman-
dante para designar sus productos fue licita a
la luz de la letra c) del apartado 1 del articulo
3 de la Directiva. En efecto, en el presente
caso dicho término geogrifico no parece
indicar la procedencia geogrifica, sino que
simplemente saca partido de las sensaciones
positivas y agradables que en la imaginacién
de quien lo percibe engendra la imagen del
lago rodeado de un hermoso entorno natural
(como es el recuerdo o la perspectiva de una
vida natural, vacaciones y deporte). 27

57. Asimismo, no parece que concurran otras
causas de denegacién, de las mencionadas en
el apartado 1 del articulo 3. En consecuencia,
la eleccién del referido término geogrifico

26 — En sus observaciones cscritas, la primera demandada afirma

3uc también otras empresas de la regién de lago utilizan la

enominacién «Chiemsee» gan designar la ropa que pro-

ducen. Estos elementos de hecho, sin embargo, no sc des-

prenden de la resolucién de remisién y, por tanto, no pueden

ser vilidamente alegados (véase la sentencia Phytheron Inter-
national, citada en la nota 20 supra, apartados 11 a 14).

27 — Véase la sentencia de 7 de mayo de 1997, Pistre y otros
(asuntos acumulados C-321/94 a C-324/94, Rec. p. 1-2343),
apartados 37 y 38.

1-2803



CONCLUSIONES DEL SR. COSMAS — ASUNTOS ACUMULADOS C-108/97 Y C-109/97

por parte de la demandante debe considerarse
suficientemente original y «arbitraria», en el
sentido antes expuesto, asi como conforme
con el articulo 2. Por tanto, también las marcas
de la demandante compuestas tinicamente de
dicha denominacién gozan de proteccién y le
confieren un derecho de uso exclusivo. En
particular, la demandante tiene derecho a opo-
nerse a la utilizacién de las marcas a) a c) de
las demandadas, dado que estas Gltimas marcas
son bien idénticas o bien similares a las marcas
anteriores de la demandante, y ademis se uti-
lizan para caracterizar productos idénticos o
similares, de tal modo que se origina, mani-
fiestamente, un riesgo de confusién del
publico, que podria pensar que todos los pro-
ductos proceden de una misma empresa.

58. Dado que las marcas de la demandante
no son contrarias al apartado 1 del articulo 3,
no es necesario dilucidar si adquirieron
caracter distintivo «debido al uso», de con-
formidad con el apartado 3 del mismo arti-
culo 3. Y ello porque es un requisito para la
aplicacién de esta dltima disposicién el que la
marca haya adquirido posteriormente, debido
al uso que se ha hecho de la misma, una efi-
cacia distintiva de la que inicialmente carecia,
circunstancia que no concurre en el caso de
autos.

59. Por otra parte, dado que la indicacién
«Chiemsee», en las circunstancias concretas
del presente caso, no incurre en la prohibicién
prevista en la letra c) del apartado 1 del arti-
culo 3, no hay motxvo, en mi opinién, para
examinar las cuestiones planteadas en la ter-
cera parte de la primera cuestién prejudicial,
desde el momento en que tal examen presu-
pone la existencia de indicaciones compren-
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didas en el &mbito de aplicacién de la referida
disposicién, 28

60. Mediante la segunda parte de la cuestién
prejudicial, el érgano jurisdiccional remitente
pregunta si deben tenerse en cuenta, para la
interpretacién de la letra c) del apartado 1 del
articulo 3, las disposiciones de la letra b) del
apartado 1 del articulo 6 de la Directiva.

61. La respuesta debe ser negativa.

62. La finalidad del articulo 6 es moderar los
efectos del derecho exclusivo conferido por la
marca, que se establece en el articulo 5 de Ia
Directiva. Ello significa que la marca ya ha
sido registrada y goza de proteccién. Por
consiguiente, ha superado el examen de la
concurrencia de los requisitos positivos y
negativos que a tal efecto se disponen en el
articulo 2 y en el apartado 1 del articulo 3 de
la Directiva, entre los que se cuentan los pre-
vistos en la letra c) del apartado 1 del articulo
3. Por tanto, dado que la cuestién de la apli-
cacién del articulo 6 sélo puede suscitarse
posteriormente, dicho articulo no tiene inci-
dencia directa en la interpretacién de la dis-
posicién controvertida en el presente caso.

28 — Me limitaré a sefialar que, para apreciar si una indicacién
geogrifica designa la procedencia geogrifica en el sentido
antes expuesto a efectos de la letra c) del apartado 1 del arti-
culo 3, XI be tenerse en cuenta cua’l esel lugar en que se rea-
liza, en su d o Pr cip: la px elabo-
racién o transfor i 1a
definicién contenida en la letra ﬁ) del apamdo 2 del artfculo
1 del Reglamento n® 2081/92].
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63. Quizis el érgano jurisdiccional remitente
desea que se dilucide cuiles son los limites de
la proteccién otorgada a una marca vilida-
mente compuesta de una indicacién geogri-
fica frente a los terceros interesados en uti-
lizar dicha indicacién en sus transacciones
comerciales.

64. Desde esta perspectiva, procede observar
que los terceros, en todo caso, no tienen
derecho a utilizar como marca exactamente
esa indicacién, puesto que ello vulneraria el
derecho exclusivo del titular. Sin embargo, si
lo tienen a utilizar bien indicaciones indirectas
(por ejemplo, perifristicas o grificas) 27 que

designen la misma procedencia geogrifica o.

bien, en caso necesario, la misma indicacién
geogréfica para la especificacién del lugar en
otros documentos y elementos, distintos de la
marca, referentes a sus mercancias o a su acti-
vidad comercial en general, respetando las
practicas leales en materia comercial en el
sector de actividad econdmica de que se trata.
Asi, pueden legitimamente utilizar la referida
indicacién como término geogrifico (es decir,
en su significado inicial y literal) en la corres-
pondencia comercial, en anuncios publicita-
rios insertados en la prensa, en el etiquetado
del producto, etc. 30

29 — Por ejemplo, una fotografia o video del lago Chiemsee como
‘ondo en un io de prod aun do sean simi-
lares a los de la demandante.

30 — No veo, por ¢jemplo, por gué razén habria de prohibirse la
venta, en establecimientos de articulos turisticos situados en
torno al lago, de u otros érs con la i
«Chiemsee» impresa, prictica comercial muy extendida en
las zonas turfsticas. Cuestién distinta es la de si dicha venta
debe cumplir determi requisitos, por ejemplo, si el uso
de la indicacién debe limitarse a la medida estrictamente
necesaria; si los productos vendidos deben estar designados
con una marca legal de tal modo que no se cree la impresién
de que son de marca «Chiemsee»; si no deben exponerse
junto a productos designados legalmente con esta ltima
marca; s1 la inscripcién de la palabra debe efectuarse con
caracteres tipogrificos que no provoquen confusi6n, etc.

A este respecto, procede mencionar la suerte
que corrié la denominacién «Baccarat», Bac-
carat es un pueblo de Lorena que no era espe-
cialmente conocido hasta que, hace ya bas-
tantes decenios, se establecié alli una empresa
de cristaleria, que utiliz6 el nombre del pueblo
como marca de sus productos. Dichos pro-
ductos alcanzaron renombre mundial, de tal
modo que, para el piiblico en general, la
palabra «Baccarat» designa los referidos pro-
ductos y no el mencionado pueblo de Lorena.
Tanto en el pueblo como en sus alrededores
se establecieron también otras empresas de
cristaleria, una de las cuales, con domicilio
social en Baccarat, utilizaba dicho nombre en
su correspondencia. Los érganos jurisdiccio-
nales franceses consideraron, correctamente,
que la proteccién conferida a la marca de la
sociedad titular no podia llegar hasta el punto
de prohibir el citado uso legitimo del término
de que se trata por parte de la segunda empre-
sa. 31

B. Sobre la segunda cuestion

65. Mediante la segunda cuestién prejudicial,
el érgano jurisdiccional remitente pregunta,
fundamentalmente, si un término geogrifico,
que no puede como tal ser objeto de una
marca, puede ser registrado debido a que se
ha implantado en el trifico econémico por
medio del uso, asf como qué medios deben
emplearse para comprobar dicha implanta-
cién.

31 — Véase cour d'appel de Nancy, sentencia de 21 de febrero de
1980 (PIBD 1980, III, 227), y Cour dc cassation (chambre
commerciale), sentencia de 17 de mayo de 1982 (PIBD 1982,
n® 312, III, 238). Sobre este extremo, véanse Bonnet, G.:
ap. cit. (nota 21 supra), p. 786, y Rothschild, A., op. dit. (nota
23 supra), p. 33.
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66. Tal como se desprende de los antece-
dentes expuestos, en el presente caso estamos
en presencia de un conflicto entre las marcas
mis recientes de las demandadas, que soli-
citan su reconocimiento, y las marcas ante-
riores, registradas, de la demandante.

67. En primer lugar, debe sefalarse que las
disposiciones del apartado 3 del articulo 3
constituyen una excepcién a lo dispuesto en
las letras b), ) y d) del apartado 1 del mismo
articulo. Ello significa, en casos como el pre-
sente, que la marca geogrifica que no pudo
ser registrada o era anulable por carecer de
caricter distintivo y, méis concretamente, por
estar comprendida en el dmbito de Ia letra c)
del apartado 1, es susceptible de ser registrada
o no se declara nula por haber adquirido,
posteriormente, caricter distintivo debido al
uso que se ha hecho de la misma. En conse-
cuencia, como requisito para la aplicacién del
apartado 3, la marca de que se trata debe estar
comprendida en la letra ¢) del apartado 1.

68. Ya he expuesto mi punto de vista segiin
el cual las marcas de la demandante tenian
caricter distintivo desde un principio y, por
tanto, no estin comprendidas en el dmbito de
la letrac) del apartado 1. Si esta tesis es
correcta, no cabe aplicar el apartado 3 del
articulo 3 en el presente caso y, por ende,
huelga responder a la segunda cuestién pre-
judicial. No obstante, en aras de la exhausti-
vidad, examinaré también brevemente los inte-
rrogantes que plantea la dltima cuestién.
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69. Tanto las marcas que poseen, en sf mismas,
caricter distintivo como aquellas que lo han
adquirido posteriormente a través del uso
pueden ser registradas con arreglo a la Direc-
tiva puesto que cumplen, aunque sea por
medios diferentes, la funcién bisica de la
marca, a saber, la individualizacién de los
productos de una empresa y su distincién de
los productos similares de otras empresas.

70. La Directiva no explica qué tipo de «uso»
de la marca se requiere para que ésta adquiera
cardcter distintivo. Sin embargo, dado que
dicho uso conduce a la adquisicién de un
derecho comunitario, es decir, de un derecho
de marca cuyo contenido y alcance se regulan
enteramente en la Directiva, dicho concepto
tiene un contenido comunitario y debe inter-
pretarse de manera uniforme en los Estados
miembros. Por esta razdn, principalmente, no
pueden tenerse en cuenta las disposiciones al
respecto de los ordenamientos juridicos nacio-
nales de los Estados miembros. Asi, como
correctamente sostienen en sus observaciones
escritas la demandante y la Comisién, no cabe
considerar la tesis dominante en la jurispru-
dencia alemana relativa a la necesidad de man-
tener disponibles las indicaciones geogrificas,
la cual, por lo demds, como ya he expuesto,
no es compatible con la Directiva. Asimismo,
no cabe tomar en consideracién las sutiles
distinciones que realiza dicho Derecho entre
«notoriedad» e «implantacién» en el trifico
econdémico.

71. Seglin mi parecer, el uso debe, en primer
lugar, haberse prolongado durante un periodo
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razonable a juicio del érgano jurisdiccional
nacional. De este modo se pone a prueba la
solidez de la marca y, al mismo tiempo, se
evita la multiplicacién de marcas ocasionales,
coyunturales y desprovistas de cualquier pers-
pectiva seria de duracién. Ademds, se propor-
ciona a todos aquellos que tienen un interés
legitimo el tiempo necesario para alegar sus
eventuales objeciones y oponerse al registro
de la marca.

72. En segundo lugar, debe haberse creado en
la mente del piblico comercial interesado la
conviccién de que la marca caracteriza los
productos de una empresa concreta. Dicho
publico lo componen, principalmente, los con-
sumidores del articulo de que se trata. También
forman parte del mismo, en principio, los
comerciantes y establecimientos que venden
productos similares, asi como todos aquellos
que fabrican y elaboran dichos productos
similares. Estas categorias, sin embargo, y en
especial la tltima, deben ser consideradas con
cautela. Ello se debe a que, principalmente
por razones de competencia, las mencionadas
categorias pueden tener un especial interés en
el registro o la denegacién de la marca, por lo
que su postura no serd desinteresada. 32

En lo que respecta, més concretamente, a los
porcentajes que menciona el érgano jurisdic-
cional remitente, en principio, debe confiarse

32 — Por ejemplo, una empresa que comercialice productos simi-
lares puede, eventualmente, estar interesada cn que no se
registre la marca, con la esperanza de que, hasta ¢l momento
en que la empresa competidora vuelva a ofrccer sus pro-
ductos en el mercado con otra marca, disfrutars de una parte
de la clientela. Igualmente, una empresa parcialmente afec-
tada por la nueva marca puede, pese a ello, ambicionar su
registro debido a que éste provocari un perjuicio compara-
tivamente mayor a otro competidor m4s importante.

esta cuestién a la apreciacién de dicho érgano,
quien deberi resolverla caso por caso y en
funcién de las circunstancias. Sin embargo,
dado que el apartado 3 del articulo 3 es una
disposicién que establece una excepcién, debe
ser interpretado con cierto rigor. Asimismo,
dado que lo que se desea conocer es el alcance
y grado de popularidad de la marca entre el
publico al que se dirige, mds que una eva-
luacién de su valor, calidad y, en general, de
su sustancia, también deberin tomarse en con-
sideracién seriamente los criterios cuantita-
tivos. Desde esta perspectiva, estimo que un
porcentaje de, como minimo, el 50 % consti-
tuye un limite razonable por debajo del cual
no cabe hablar de implantacién de la marca
en el mercado.

73. Por #ltimo, en lo que respecta al grado de
popularidad de la marca, debe admitirse que
no basta meramente con que el piblico haya
percibido la existencia de otra marca en el
mercado. Es asimismo necesario que se haya
creado la conviceién de que los productos
designados con la marca se relacionan con
una determinada empresa. 33

74. Los medios de prueba especificos del
caricter distintivo se regulan, bisicamente, en
las disposiciones procesales de los Estados
miembros relativas a la prueba, y la apre-
ciacién de los mismos corresponde a los
6rganos jurisdiccionales nacionales. 3¢ No obs-
tante, debe admitirse que la autonomia de los
ordenamientos juridicos nacionales en la regu-
lacién del procedimiento no es ilimitada

33 — Ello no significa, ciertamente, que la conviccién deba haberse
creado exclusivamente mediante la compra de los productos.

34 — Véase la sentencia de 22 de junio de 1994, IHT Internatio-
nale Heiztechnik y Danzinger (C-9/93, Rec. p. 1-2789), apar-
tados 18 220.
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cuando lo que ha de probarse es la concu-
rrencia de un presupuesto de hecho para la
aplicacién de una norma juridica comunitaria.
Por consiguiente, procede admitir que del sis-
tema general de la Directiva han de inferirse
al menos determinadas normas generales.

75. En primer lugar, los medios de prueba
deben ser adecuados, es decir, estar vincu-
lados al objeto de la prueba. En el presente
caso, en la medida en que lo que ha de pro-
barse no es el éxito comercial del producto en
el mercado sino la popularidad de la marca
entre el piblico, es decir, la asociacién de la
misma a una determinada empresa, los medios
de prueba deben permitir apreciar la amplitud
¢ intensidad de dicha popularidad. En conse-
cuencia, no cabe considerar adecuados medios
como los propuestos por la demandante, tales
como el volumen de negocios de la marca, los
gastos publicitarios o los informes publicados
enla prensa, puesto que dichos medios guardan
relacién con la marcha econémica de la
empresa mds que con la cuestién que aqui
interesa. Por el contrario, deben considerarse
adecuados medios como los que propone la
Comisién, tales como el dictamen de la Cimara
de Comercio competente, de organizaciones

profesionales o de expertos.

76. Ademis, debe admitirse que, cuando
existen varios medios de prueba en principio
adecuados, no se permite una limitacién «
priori de los mismos por medio de la prictica
0, con mayor razén, mediante disposiciones
reglamentarias. Asi, no cabe considerar con-
forme con la Directiva la revelada tendencia
de los érganos jurisdiccionales alemanes a
basarse exclusiva o principalmente en
encuestas. En conclusién, las partes deben
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disponer de la facultad de presentar todos los
medios adecuados que tengan a su alcance
para aportar la prueba o la prueba en con-
trario, y corresponde al érgano )unsdlccmnal
nacional proceder a la apreciacién sustantiva
de dichos medios y a la eventual atribucién
de mayor peso a algunos de ellos.

77. Especialmente en relacién con las
encuestas, si bien es cierto que no pueden
calificarse de inadecuadas, 35 su utilizacién
debe sin embargo realizarse con austeridad y
cautela, en particular en lo que atafie a su
representatividad y objetividad.

Para ello, la entidad que realice la encuesta
debe ofrecer garantias de seriedad y fidelidad,
bien debido a su solidez institucional (por
ejemplo, ente universitario), bien a su espe-
cializacién profesional (por ejemplo, empresa
de encuestas prestigiosa) o bien por presu-
mirse que es la mds apropiada para el caso
(por ejemplo, experto en cuya eleccién estin
de acuerdo todas las partes).

Por otra parte, tanto la muestra representativa
de poblacién interrogada como las preguntas
formuladas deben responder a los criterios
antes expuestos o, de lo contrario, la encuesta
no debe ser tenida en cuenta ni partial ni
totalmente.

35 — Sentencias de 9 de diciembre de 1965, Laminoirs de la Pro-
vidence y otros (asuntos acumulados 29/63, 31/63, 36/63,
39/63 a 47/63, 50/63 y 51/63, Rec. p.1123), y de 29 dc
febrero de 1984, Rewe-Zentral (37/83, Rec. p. 1229).
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VII. Conclusién

78. Habida cuenta de las consideraciones expuestas, propongo que se responda a las
cuestiones prejudiciales del siguiente modo:

«1) Una marca compuesta exclusivamente de un término geogrifico no es contraria

2)

a la letra c) del apartado 1 del articulo 3 de la Directiva 89/104/CEE del Con-
sejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximacién
de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, siempre que
el término sea imaginario o desconocido por el piiblico en general, o que no se
establezca una relacién directa y necesaria de procedencia entre el producto al
que se refiere la marca y la regién geogrifica a que remite el término, en par-
ticular debido a que dicha regién es o puede llegar a ser conocida por fabricarse
ya en ella productos similares, apreciados por el piiblico consumidor en razén
de su singularidad o calidad.

Una marca puede adquirir caricter distintivo con arreglo al parrafo primero del
apartado 3 del articulo 3 de la Directiva 89/104 siempre que a juicio del 6rgano
jurisdiccional nacional, sobre la base de elementos adecuados, se desprenda que
su uso durante un periodo razonable anterior a la solicitud de registro de la
misma ha creado en la mente del piiblico consumidor de que se trata la con-
viccién de que el producto caracterizado por la marca procede de una deter-
minada empresa.»
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