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1. Enuna situacién en la que la denominacién
de un producto alimenticio que evoca un
lugar de procedencia ha sido registrada por un
grupo de productores locales como marca
colectiva (nacional) y se ha presentado
también una solicitud para su registro como
denominacién de origen protegida (en lo
sucesivo, «DOP») o indicacién geogréfica
protegida (en lo sucesivo, «IGP») (comuni-
taria), ;en qué medida puede otro productor
que utiliza una denominacién similar para un
producto alimenticio similar invocar, como
defensa frente a una alegacién de que el
etiquetado de su producto alimenticio podria
inducir a error a los consumidores, i) que el
examen de la solicitud de DOP o IGP no ha
determinado todavia que la denominacién no
ha pasado a ser genérica o ii) que ha utilizado
la denominacién de buena fe durante mucho
tiempo?

2. Estas son, en esencia, las cuestiones
prejudiciales planteadas al Tribunal de
Justicia en el presente asunto por el Tribunale
Civile di Modena de Italia.

1 — Lengua original: inglés.
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Normativa comunitaria

3. La presente peticién de decisién prejudi-
cial versa sobre la interpretacién del Regla-
mento (CEE) n° 2081/92 del Consejo, de
14 de julio de 1992, relativo a la proteccion de
las indicaciones geograficas y de las denomi-
naciones de origen de los productos agricolas
y alimenticios,? de la Directiva 2000/13/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de
20 de marzo de 2000, relativa a la aproxima-
cién de las legislaciones de los Estados
miembros en materia de etiquetado, presen-
tacién y publicidad de los productos alimen-
ticios, ® y la Directiva 89/104/CEE del Consejo,
de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva
relativa a la aproximacion de las legislaciones
de los Estados miembros en materia de
marcas. *

2 — DO L 208, p. 1 (en lo sucesivo, «Reglamento»).

3 — DO L 109, p. 29. Esta Directiva sustituyé a la Directiva
79/112/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1978, relativa a
la aproximacién de las legislaciones de los Estados miembros
en materia de etiquetado, presentacién y publicidad de los
productos alimenticios destinados al consumidor final (DO
1979, L 33, p. 1; EE 13/09, p. 162).

4 — DO 1989, L 40, p. 1. Esta Directiva fue derogada por la
Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximacién de las
legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas
(DO L 299, p. 25), pero estaba en vigor cuando se produjeron
los hechos del asunto del que conoce el 6rgano jurisdiccional
nacional.
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Reglamento n° 2081/92

4. El Reglamento n° 2081/92 establece un
marco para la proteccién de las denomina-
ciones de origen y las indicaciones geogréficas
registradas.® Con arreglo al Reglamento, las
denominaciones de determinados productos
agricolas y alimenticios pueden estar prote-
gidos en la Comunidad como DOPs o IGPs
cuando las caracteristicas de los productos
estén relacionadas con su origen geografico. ©

5. El quinto considerando del Reglamento
establece que el etiquetado de los productos
agricolas y alimenticios estd sometido a las
normas generales en vigor en la Comunidad,
especialmente las de la Directiva 79/1127 y
que, teniendo en cuenta su carécter especifico,
es conveniente adoptar disposiciones comple-
mentarias especiales para los productos agri-
colas y alimenticios procedentes de zonas
geograficas delimitadas. El articulo 1, apar-
tado 2, al definir el &mbito de aplicacién del
Reglamento, indica expresamente que se

5 — Este Reglamento fue sustituido, con efectos a partir del
31 de marzo de 2006, por el Reglamento (CE) n° 510/2006 del
Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre la proteccién de las
indicaciones geograficas y de las denominaciones de origen de
los productos agricolas y alimenticios (DO L 93, p. 12). Los
articulos 3, apartado 1, y 13, apartado 3, del Reglamento
anterior figuran ahora en el Reglamento posterior como
articulos 3, apartado 1, y 13, apartado 2, respectivamente. Ni
estas disposiciones ni las sustituciones de cualesquiera otras
disposiciones citadas en las presentes conclusiones han
variado de un modo que afecte a la resolucion de las cuestiones
prejudiciales planteadas. Aunque la sancién impugnada (véase
el punto 21 infra) fue impuesta después de la entrada en vigor
del segundo Reglamento, las supuestas infracciones en el
presente asunto se produjeron en 2002. Por consiguiente, haré
referencia a las disposiciones del primer Reglamento y mis
observaciones seran aplicables, mutatis mutandis, al segundo.

6 — Como se subraya en el noveno considerando del Reglamento.

7 — El primer considerando de la Directiva 2000/13 establece que
dicha Directiva tenia por objeto codificar las modificaciones
efectuadas en la Directiva 79/112. La Directiva 2000/13 ha sido
posteriormente interpretada de ese modo (véase, por ejemplo,
el punto 44 de las conclusiones de la Abogado General Stix-
Hackl en el asunto Lidl Italia (sentencia de 23 de noviembre de
2006, C-315/05, Rec. p. [-11181).

aplicard sin perjuicio de otras disposiciones
comunitarias especificas.

6. El articulo 2 establece que la proteccién
comunitaria de las denominaciones de origen
y de las indicaciones geogréficas se obtendra
con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento, y
establece los requisitos que deben cumplirse
para que un nombre adquiera la categoria de
«denominacién de origen» o «indicacién
geografica».

7. A tal efecto, el articulo 2, apartado 2,
letra a), dispone que se entenderd por
«denominacién de origen» el nombre de una
regién, de un lugar determinado o de un pais,
que sirve para designar un producto agricola o
un producto alimenticio originario del
mismo, cuya calidad o caracteristicas se
deban fundamental o exclusivamente al
medio geografico con sus factores naturales
y humanos, y cuya produccidn, transforma-
cién y elaboracién se realicen en la zona
geografica delimitada. El articulo 2, apar-
tado 2, letra b), define «indicacién geografica»
como el nombre de una regién, de un lugar
determinado o de un pais, que sirve para
designar un producto agricola o un producto
alimenticio originario de los mismos, que
posea una cualidad determinada, una repu-
tacion u otra caracteristica que pueda atri-
buirse a dicho origen geogrifico, y cuya
produccién y/o transformacién y/o elabora-
cién se realicen en la zona geografica delimi-
tada.
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8. A continuacién, el articulo 3 indica dos
supuestos en que determinados nombres no
podrdn registrarse.

9. En particular, el articulo 3, apartado 1,
establece:

«Las denominaciones que han pasado a ser
genéricas no podran registrarse.

A efectos del presente Reglamento se enten-
derd por “denominacién que ha pasado a ser
genérica”, el nombre de un producto agricola
o de un producto alimenticio que, aunque se
refiera al lugar o la regiéon en que dicho
producto agricola o alimenticio se haya
producido o comercializado inicialmente,
haya pasado a ser el nombre comin de un
producto agricola o alimenticio.

Para establecer si un nombre ha pasado a ser
genérico, se deberdn tener en cuenta todos los
factores y en especial:

— la situaciéon existente en el Estado
miembro del que proceda el nombre y
en las zonas de consumo;

— la situacién en otros Estados miembros;
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— las legislaciones nacionales o comunita-
rias pertinentes.

Cuando, en virtud del procedimiento estable-
cido en los articulos 6 y 7, se rechace una
solicitud de registro porque la denominacién
haya pasado a ser genérica, la Comisién
publicara dicha decisién en el Diario Oficial
de las Comunidades Europeas.»

10. El articulo 5 establece el procedimiento
que un Estado miembro debe seguir para
presentar una solicitud de registro de deno-
minacién. Las disposiciones pertinentes del
articulo 5, apartado 5,° tienen el siguiente
tenor:

«El Estado miembro comprobari si la soli-
citud estd justificada y cuando considere que
se cumplen los requisitos del presente Regla-
mento, la transmitird a la Comisién [...].

8 — Los tres primeros pérrafos. Los parrafos segundo y tercero
figuran en la versién modificada por el Reglamento n° 535/97
del Consejo, de 17 de marzo de 1997 (DO L 83, p. 3).
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Dicho Estado miembro podrd conceder a
nivel nacional, sélo de manera transitoria, una
proteccién en el sentido del presente Regla-
mento, y en su caso un periodo de adaptacién,
ala denominacién transmitida de este modo a
partir de la fecha de dicha transmisién; [...]

La proteccién nacional transitoria cesard de
existir a partir de la fecha en la que se adopte
una decisién sobre el registro en virtud del
presente Reglamento. En el momento de esta
decisién, podrd fijarse un periodo de adap-
tacién de un maximo de cinco afos, siempre
que las empresas interesadas hayan comer-
cializado legalmente los productos en cues-
tién utilizando de forma continua las citadas
denominaciones durante al menos los cinco
afios anteriores a la fecha de publicacién
prevista en el apartado 2 del articulo 6.»

11. Elarticulo 13 detalla la proteccién conce-
dida a las denominaciones registradas. Las
partes pertinentes de dicho articulo tienen el
siguiente tenor:

«1. Las denominaciones registradas estaran
protegidas contra:

a) toda utilizacién comercial, directa o
indirecta, de una denominacién regis-
trada para productos no abarcados por el

registro, en la medida en que sean
comparables a los productos registrados
bajo dicha denominacién o en la medida
en que al usar la denominacién se
aprovechen de la reputacién de la deno-
minacion protegida;

b) toda usurpacién, imitacién o evocacion,
aunque se indique el origen verdadero del
producto o si la denominacién protegida
se traduce o va acompanada de una
expresion como [...] “tipo” [...]

¢) cualquier otro tipo de indicacién falsa o
falaz en cuanto ala procedencia [...] delos
productos [...] que [...] puedan crear una
opinién errénea acerca de su origen;

d) cualquier otra prictica que pueda inducir
a error a los consumidores sobre el
auténtico origen del producto.

3. Las denominaciones protegidas no podran
convertirse en denominaciones genéricas.
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[...]» a) ser de tal naturaleza que induzcan a error
al comprador, especialmente:

i)  sobre las caracteristicas del producto
alimenticio y, en particular, sobre
Directiva 2000/13 [su] [...] origen o procedencia [...]

12. Mediante la Directiva 2000/13 se apro-

ximan las legislaciones de los Estados miem-  [...]

bros en materia de etiquetado de los

productos alimenticios, entre otras cues-

tiones. El sexto considerando de la Directiva

establece que «cualquier regulacion relativa al

etiquetado de los productos alimenticios debe

fundarse, ante todo, en el imperativo de la

informacién y la proteccion de los consumi-

dores». 3. Las prohibiciones o limitaciones previstas
en [el apartado] 1 [...] se aplicardan igualmente:

a) a la presentacion de los productos
13. Las disposiciones del articulo 2 tienen el alimenticios y, en especial, a la forma o
siguiente tenor: el aspecto que se les dé a éstos o a su
envase, al material usado para éste, a la
forma en que estén dispuestos asi como al

entorno en el que estén expuestos;

«1. El etiquetado y las modalidades segun las
cuales se realice no deberdn: b) ala publicidad.»
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14. Las  disposiciones pertinentes
articulo 5 tienen el siguiente tenor:

del

SEVERI

Directiva 89/104

15. La Directiva 89/104 constituye la primera
aproximacién de las legislaciones de los
Estados miembros en materia de marcas.

«1. La denominacién de venta de un
producto alimenticio serd la denominacién
prevista para este producto en las disposi-

ciones comunitarias que le sean aplicables.

a) A falta de disposiciones comunitarias, la

denominacién de venta sera la denomi-
nacién prevista por las disposiciones
legales, reglamentarias o administrativas
que le sean aplicables en el Estado
miembro en el que tenga lugar la venta
al consumidor final o a las colectividades.

En defecto de lo anterior, estard consti-
tuida por el nombre consagrado por el
uso en el Estado miembro en el que se
efecttie la venta al consumidor final o alas
colectividades, o por una descripcion del
producto alimenticio y de su utilizacion,
si fuera necesario, lo suficientemente
precisa para permitir al comprador
conocer su naturaleza real y distinguirlo
de los productos con los que pudiera
confundirse.»

16. Las

disposiciones  pertinentes  del

articulo 3 establecen:

«Causas de denegacién o de nulidad:

)

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 geogra-
fica o la época de obtencién del producto
o de la prestaciéon del servicio u otras
caracteristicas de los mismos;
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d) las marcas que se compongan exclusiva-
mente de signos o indicaciones que se
hayan convertido en habituales en el
lenguaje comin o en las costumbres
leales y constantes del comercio;

[...]»

17. El articulo 15, apartado 2, dispone lo
siguiente:

«No obstante lo dispuesto por la letra c) del
apartado 1 del articulo 3, los Estados miem-
bros podrdn establecer que los signos o
indicaciones que puedan servir en el comercio
para designar el origen geogrifico de los
productos o servicios, puedan constituir
marcas colectivas, de garantia o de certifica-
cién. Tal marca no facultard al titular de la
misma para prohibir a un tercero el uso en el
comercio de dichos signos o indicaciones
siempre que los utilice de conformidad con las
practicas leales en materia industrial y comer-
cial: especialmente, tal marca no podra ser
opuesta a un tercero facultado para utilizar
una denominacién geografica.»

Hechos, procedimiento y cuestiones preju-
diciales

18. El municipio de Felino, situado en la
region italiana de Emilia-Romagna. Cavazzuti
SpA, actualmente Grandi Salumifici Italiani
SpA (en lo sucesivo, «GSI»), produce un
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salami que comercializa como «Salame
Felino» o «Salame tipo Felino».® Este salami
se produce en Mddena (también situada en la
regién de Emilia-Romagna, a unos 50 km de
Felino) desde aproximadamente 1970.

19. El 16 de mayo de 2006, la regién de
Emilia-Romagna impuso una sancién admi-
nistrativa a GSI por utilizar la denominacién
«Salame tipo Felino» en su etiquetado de un
modo que inducia a error a los consumidores.
La regi6n consider6 que GSI habfa vulnerado
el articulo 2 del Decreto Legislativo 109/92,
mediante el que se adapté el Derecho italiano
al articulo 2 de la Directiva 2000/13.

20. En el momento en que se impuso la
sancion, la denominacion «Salame Felino» no
estaba registrada como DOP ni como IGP. La
resolucién de remisiéon indica que, a
propuesta de la Associazione per la Tutela
del Salame Felino (Asociacién para la Protec-
cién del Salame Felino; en lo sucesivo,
«APTSF») y la Associazione delle Industrie
delle Carni (Asociacién de la Industria
Cérnica; en lo sucesivo, «ASSICA»), se
presenté una solicitud para el reconocimiento
del «Salame Felino» como una IGP con

9 — Estasegunda denominacién se traduce al inglés como «Felino-
type Salami».
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arreglo al Reglamento n° 2081/92. Sin
embargo, en el momento en que se planteé
la peticion de decisién prejudicial, dicha
solicitud no habia dado lugar al registro de la
denominacién.

21. GSI se dirigié al Tribunale Civile di
Modena, solicitando que se anulara la
sancién administrativa porque la denomina-
cién «Salame Felino» era genérica y habia sido
utilizada durante muchos anos y de buena fe
fuera del municipio de Felino, incluso en
relacién con una marca colectiva. El Tribu-
nale Civile suspendié el procedimiento y
planteé al Tribunal de Justicia las siguientes
cuestiones prejudiciales:

«1) ;Deben interpretarse los articulos 3,
apartado 1, y 13, apartado 3, del Regla-
mento (CEE) n° 2081/92 [actualmente
articulos 3, apartado 1, y 13, apartado 2,
del Reglamento (CE) n° 510/06], en
relaciéon con el articulo 2 del Decreto
Legislativo n° 109/92 (articulo 2 de la
Directiva 2000/13/CE), en el sentido de
que la denominacién de un producto
alimenticio que contiene referencias
geogrificas, respecto de la cual a nivel
nacional se ha “desestimado” o
bloqueado la presentacion a la Comisién
Europea de la solicitud de registro como
DOP o IGP a efectos de los citados
Reglamentos, debe ser considerada gené-
rica al menos durante todo el periodo en
el que surten efectos la “desestimaciéon” o
bloqueo citados?

2) ;Deben interpretarse los articulos 3,
apartado 1, y 13, apartado 3, del Regla-
mento (CEE) n° 2081/92 [actualmente

articulos 3, apartado 1, y 13, apartado 2,
del Reglamento (CE) n° 510/06] en
relacién con el articulo 2 del Decreto
Legislativo n° 109/92 (articulo 2 de la
Directiva 2000/13/CE), en el sentido de
que la denominacién de un producto
alimenticio que evoca un lugar no
registrada como DOP o IGP a efectos
de los citados Reglamentos puede ser
utilizada licitamente en el mercado
europeo por productores que han hecho
uso de ella de buena fe y de forma
ininterrumpida durante mucho tiempo
antes de la entrada en vigor del Regla-
mento (CEE) n° 2081/92 [actualmente
Reglamento (CE) n° 510/06] y en el
periodo posterior a tal entrada en vigor?

3) ¢Debe interpretarse el articulo 15, apar-
tado 2, de la Directiva 89/104/CEE del
Consejo, de 21 de diciembre de 1988,
Primera Directiva relativa a la aproxima-
cién de las legislaciones de los Estados
miembros en materia de marcas en el
sentido de que el titular de una marca
colectiva de un producto alimenticio que
contiene una referencia geografica no
puede impedir a los fabricantes de un
producto que tiene las mismas caracte-
risticas designarlo con una denomina-
cion similar a la contenida en la marca
colectiva, si dichos fabricantes han utili-
zado tal denominacién de buena fe y de
forma ininterrumpida durante mucho
tiempo antes de la fecha de registro de
la citada marca colectiva?»

22. GSI, la region de Emilia-Romagna, la
APTSEF, los Gobiernos griego e italiano y la
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Comision presentaron observaciones escritas
y posteriormente presentaron observaciones
orales en la vista.

Observaciones preliminares

23. Lasancion impuesta a GSI se refiere a una
infraccion del articulo 2 del Decreto Legisla-
tivo 109/92. En consecuencia, la apreciacién
que debe realizar el 6rgano jurisdiccional
nacional es sencilla: si GSI ha inducido a error
a los consumidores mediante el uso de la
denominacién «Salame tipo Felino» en su
etiquetado. El Tribunale di Modena ha
solicitado al Tribunal de Justicia que aclare
el efecto que una serie de factores pueden
tener en dicha apreciacion.

24. Uno de dichos factores es la propia
denominacidén. En la primera cuestién preju-
dicial planteada al Tribunal de Justicia se
pregunta cuando y por qué puede conside-
rarse genérica una denominacién. La
respuesta a esta cuestién sélo requiere un
examen del régimen de registro establecido en
el Reglamento n° 2081/92. Sin embargo, en el
contexto del asunto del que conoce el 6rgano
jurisdiccional remitente, el Tribunal de
Justicia también debe examinar el efecto que
la determinacién de que una denominacién es
genérica tendrd en la apreciacion realizada
por el érgano jurisdiccional nacional sobre el
uso de dicha denominacién en una etiqueta.

25. Ello exige al Tribunal de Justicia deter-
minar claramente el modo en que el Regla-
mento n° 2081/92 interacttia con la Directiva
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2000/13. Abordaré este extremo en mi
respuesta a la segunda cuestion prejudicial,
antes de examinar las repercusiones que la
buena fe de una empresa y el periodo de
tiempo durante el que se utiliza una denomi-
nacién pueden tener en la apreciacién de un
o6rgano jurisdiccional sobre una etiqueta que
supuestamente induce a error.

Primera cuestion prejudicial

26. En su primera cuestion, el érgano juris-
diccional remitente pregunta si una denomi-
nacién geogréfica, respecto de la cual se ha
desestimado o bloqueado una solicitud de
registro como DOP o IGP, debe ser conside-
rada genérica al menos durante todo el
periodo en el que la desestimaciéon o
bloqueo surten efectos.

Admisibilidad

27. Se han formulado dos excepciones de
admisibilidad distintas.

28. En primer lugar, la APTSF y el Gobierno
italiano han cuestionado los hechos en los que
se basa la cuestion prejudicial. El Gobierno
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italiano alega que no se ha producido ninguna
desestimacién o bloqueo en el proceso de
registro. La APTSF sostiene que la solicitud de
registro de la denominacién actualmente sélo
esta pendiente del tramite de publicacién.

29. No cabe aceptar ninguna de estas alega-
ciones como base para declarar la inadmisi-
bilidad de la primera cuestion prejudicial.

30. El articulo 234 CE se basa en una clara
separacién de las funciones entre los 6rganos
jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de
Justicia. Las cuestiones facticas son compe-
tencia de los primeros, mientras que la
funcién del Tribunal de Justicia es propor-
cionar orientacién sobre la interpretacién del
Derecho comunitario. De ello se desprende
que, en el marco de una peticién de decisién
prejudicial, el Tribunal de Justicia debe tomar
como base para su sentencia los hechos
indicados por el oérgano jurisdiccional
nacional en la resolucién de remisién.

31. Laresolucién de remision deja claro que,
en el momento pertinente, la solicitud
presentada al amparo del Reglamento
n° 2081/92 estaba pendiente y que la deno-
minacion «Salame Felino» no estaba regis-
trada. Los motivos por los que se produjo o
pudo producirse esa situacién carecen de
pertinencia para el andlisis de las cuestiones
prejudiciales.

10 — Véase la reciente sentencia de 8 de mayo de 2008, Danske
Svineproducenter (C-491/06, Rec. p. 1-3339), apartado 23 y la
jurisprudencia citada.

32. Ensegundo lugar, el Gobierno italiano y la
Comisién alegan que la primera cuestién
prejudicial es inadmisible porque se basa en
la hipétesis errénea de que el dambito de
aplicacion del articulo 2 de la Directiva
2000/13 puede estar delimitado por el Regla-
mento. Ademads, a juicio de la Comisidn, no es
necesario para la resolucién del asunto
planteado ante el o6rgano jurisdiccional
nacional abordar primero la cuestién de si
una denominacién es genérica durante el
proceso de registro con arreglo al Reglamento
n° 2081/92. La Comisién considera que el
6rgano jurisdiccional nacional debe resolver
el asunto del que conoce ateniéndose exclu-
sivamente a las disposiciones nacionales por
las que se adapta el Derecho interno a la
Directiva 2000/13.

33. Aunque las alegaciones de la Comisién
son pertinentes, es muy posible que el registro
de una denominacidn (o su clasificacién como
genérica) con arreglo al Reglamento
n° 2081/92, pese a que no delimita el ambito
de aplicacion del articulo 2 de la Directiva
2000/13, afectara a la decisién de un érgano
jurisdiccional sobre si una etiqueta en la que
figura dicha denominacién induce a error a
efectos de la Directiva 2000/13. Asi pues, la
resolucion de la primera cuestién prejudicial
es un paso previo que es potencialmente
necesario para la correcta resolucién de la
segunda cuestion prejudicial.

34. Por tanto, considero que el Tribunal de
Justicia debe responder a la primera cuestién
prejudicial.
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Sobre el fondo

35. El Reglamento n° 2081/92 establece un
sistema con arreglo al cual una denominacién
que indica la procedencia de un producto
puede ser registrada en una lista de denomi-
naciones protegidas a escala comunitaria. La
Comisién valora si debe concederse protec-
cién a dicha denominacién. En virtud del
articulo 3, apartado 1, la Comisién puede
denegar el registro de una denominacidn,
entre otras razones, por considerar genérica
dicha denominacién.

36. Sin embargo, hasta que la Comisién
desestime especificamente una solicitud por
ese motivo, no cabe afirmar que la denomi-
naciéon ha sido declarada genérica en el
sentido del Reglamento.

37. Tampoco existe ningun motivo para
suponer que una denominacién geogréfica
es genérica hasta que se haya declarado que no
lo es. En muchos casos, tal denominacién sera
meramente informativa. En algunos supu-
estos merecerd la proteccién establecida en el
Reglamento. Sin embargo, no hay nada en los
documentos obrantes en autos que demuestre
que lo habitual es que una denominacién
geografica pase a ser genérica como denomi-
nacién de un producto alimenticio.
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38. En consecuencia y en contra de las
alegaciones de GSI, el 6rgano jurisdiccional
nacional no puede suponer, mientras una
denominacién es objeto del procedimiento de
registro, que es genérica, a menos y hasta que
la Comisién asi lo declare.

39. Del mismo modo, no cabe suponer que la
denominacién no es genérica en el sentido de
Reglamento. !

40. En el presente asunto, el 6rgano jurisdic-
cional remitente debe determinar si el uso por
GSI de la denominacién impugnada podria
inducir sustancialmente a error a los compra-
dores en el sentido del articulo 2, apartado 1,
de la Directiva 2000/13. Al decidir dicha
cuestion sin que exista una evaluacion defini-
tiva de la Comision con arreglo al Reglamento
n° 2081/92, es posible que el érgano jurisdic-
cional remitente tenga que considerar carac-
teristicas de la denominacién que también
seran tenidas en cuenta por la Comision para
evaluar sila denominacién merece protecciéon
o0 es genérica, en el sentido del Reglamento.
Para ello, pueden tomar en consideracién la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa
al Reglamento.

11 — El hecho de que, con arreglo al articulo 5, apartado 5, del
Reglamento, cuando las autoridades competentes de un
Estado miembro hayan presentado a la Comisién una
solicitud de proteccién de una denominacion, dicho Estado
miembro pueda conceder una proteccién transitoria a dicha
denominacién dentro de sus propias fronteras mientras esté
pendiente la solicitud no afecta, en mi opini6n, a dicha
posicion, en un sentido o en otro.
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41. El Tribunal de Justicia ha tomado como
punto de partida la definicién del articulo 3,
apartado 1, segtin la cual la denominacién de
un producto alimenticio es genérica cuando
(aunque se refiera al lugar o la region en que
dicho producto alimenticio se haya producido
o comercializado inicialmente) haya pasado a
ser el nombre comun de dicho producto
alimenticio. > Ha declarado que la naturaleza
genérica de una denominacién debe determi-
narse mediante el examen, entre otras cues-
tiones, de la situacion existente en el Estado
miembro del que proceda el nombre y en las
zonas de consumo, en otros Estados miem-
bros y las legislaciones nacionales o comuni-
tarias pertinentes.

42. A la luz de lo anterior, propongo que el
Tribunal de Justicia responda a la primera
cuestién prejudicial planteada por el 6rgano
jurisdiccional remitente que una denomina-
cién no puede suponerse que es genérica en el
sentido del Reglamento n° 2081/92 hasta que
la Comisién haya desestimado una solicitud
de proteccion de dicha denominacién basén-
dose en que ésta ha pasado a ser genérica.

12 — Enel punto 133 de sus conclusiones presentadas en el asunto
Alemania y Dinamarca/Comisi6n (sentencia de 25 de octubre
de 2005, C-465/02 y C-466/02, Rec. p. I-9115), el Abogado
General Ruiz-Jarabo Colomer afirma, como parte de una util
aclaracion de la naturaleza de una denominacién genérica,
que las denominaciones genéricas son expresiones que han
sido objeto de un proceso de vulgarizacién. A mi juicio, esta
definicion refleja con claridad el significado del término.

13 — Véanse las sentencias Alemania y Dinamarca/Comisi6n,
antes citada, apartados 75 a 100, y de 26 de febrero de 2008,
Comision/Alemania (C-132/05, Rec. p. I-957), en particular
el apartado 53.

Segunda cuestion prejudicial

43. En su segunda cuestion prejudicial, el
6rgano jurisdiccional remitente pregunta si la
denominacién de un producto alimenticio
que evoca un lugar pero que no estd registrada
como DOP o IGP a efectos de los citados
Reglamentos puede ser utilizada licitamente
por productores que han hecho uso de ella de
buena fe y de forma ininterrumpida durante
mucho tiempo antes de la entrada en vigor del
Reglamento n° 2081/92.

Admisibilidad

44. La APTSF sostiene que la segunda
cuestién prejudicial es inadmisible porque
estd basada en un error de hecho. Por los
motivos expuestos en el punto 30, esta
alegacion ha de desestimarse.

45. El Gobierno italiano alega que la segunda
cuestién prejudicial es inadmisible porque ni
el Derecho comunitario ni el Derecho
nacional tienen en cuenta la buena fe al
evaluar el etiquetado. Se trata de una alega-
cién sustantiva, por lo que la abordaré al
examinar el fondo de la segunda cuestién
prejudicial.
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Sobre el fondo

La interaccion entre la Directiva 2000/13 y el
Reglamento n° 2081/92

46. La Directiva 2000/13 y el Reglamento
n° 2081/92 se sitian en planos diferentes y la
intencién del legislador comunitario era
conseguir objetivos diferentes.

47. Mediante la Directiva 2000/13 se apro-
ximan las legislaciones de los Estados miem-
bros en materia de etiquetado de los
productos alimenticios, contribuyendo asi al
funcionamiento del mercado interior. Como
se indica en su sexto considerando, cualquier
regulacion relativa al etiquetado de los
productos alimenticios debe fundarse, ante
todo, en el imperativo de la informacién y la
proteccién de los consumidores. Como el
Gobierno italiano sefiala correctamente, para
ello, la Directiva 2000/13 obliga a los produc-
tores a indicar informacién suficiente en las
etiquetas que permita a los consumidores
elegir con pleno conocimiento de los hechos.
Ello incluye facilitar informacién sobre la
naturaleza y las caracteristicas exactas del
producto, entre ellas el origen o la proce-
dencia.

48. En cambio, la finalidad del Reglamento es
mds compleja. Parte de la premisa de que la
promocién de los productos que presenten
determinadas caracteristicas puede resultar
muy beneficiosa para el mundo rural, al
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asegurar la mejora de la renta de los agricul-
tores," y que la buisqueda de productos
especificos de calidad por los consumidores
se refleja, en particular, en una creciente
demanda de productos agricolas y alimenti-
cios de un origen geografico determinado. ** E1
Reglamento promueve que el consumidor
disponga de datos claros y concisos acerca del
origen del producto para poder elegir mejor, '
y que se adopten disposiciones especiales para
los productos agricolas y alimenticios proce-
dentes de zonas geograficas delimitadas.
Para ello, el Reglamento establece un
conjunto de normas comunitarias para
proporcionar una proteccién mdas uniforme
para las denominaciones de origen e indica-
ciones geograficas registradas, garantizando
asi unas condiciones de leal competencia
entre los fabricantes de los productos y
confiriendo mayor credibilidad a los
productos a los ojos del consumidor.’ En
consecuencia, aunque es indudable que la
protecciéon de las indicaciones geogréficas
repercute en las elecciones de los consumi-
dores, los objetivos de Reglamento van mads
alld de la mera garantia de la proteccion del
consumidor.

49. Pese a estos distintos objetivos y ambitos
de aplicacién, el uso de denominaciones
geograficas en las etiquetas de los productos
alimenticios puede estar comprendido en el
ambito de aplicaciéon tanto del Reglamento
como de la Directiva 2000/13. Existen tres
situaciones distintas en las que esto puede ser
asi: en primer lugar, cuando la denominacién
utilizada en la etiqueta de un producto
alimenticio ha sido evaluada por la Comisién

14 — Segundo considerando del Reglamento.

15 — Tercer considerando del Reglamento.
16 — Cuarto considerando del Reglamento.
17 — Quinto considerando del Reglamento.

18 — Séptimo considerando del Reglamento.
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y registrada con arreglo a Reglamento; en
segundo lugar, cuando ha sido apreciada pero
declarada genérica, y, en tercer lugar, cuando
no ha finalizado la apreciacién con arreglo al
Reglamento. La presente peticion de decisién
prejudicial se refiere s6lo a la tercera situa-
cién. Sin embargo, en aras de una mayor
claridad, abordaré primero brevemente las
otras dos situaciones.

— Denominacion registrada

50. Cuando una denominacién ha sido
evaluada por la Comisién e inscrita en el
registro establecido por el Reglamento, el uso
de dicha denominacién puede restringirse.

51. Si dicha denominacién se utiliza cuando
no concurren los requisitos para su uso o de
un modo contrario al articulo 13, apartado 1,
del Reglamento, es probable que también
dicho uso «[sea] de tal naturaleza que
[induzca] a error al comprador, especialmente
sobre [su] [...] origen o procedencia» en el
sentido del articulo 2, apartado 1, letra a),
inciso i), de la Directiva 2000/13.

— Denominacién genérica

52. Como la Comisién sostiene correcta-
mente en sus alegaciones relativas a la
admisibilidad, cuando una denominacién ha
sido evaluada y declarada genérica con arreglo
al Reglamento, ello no impide al drgano
jurisdiccional nacional evaluar si el uso de
dicha denominacién en la etiqueta de un
producto alimenticio induce a error en virtud
de las normas establecidas en la Directi-
va 2000/13.

53. GSI alega que cuando una denominacién
ha sido declarada genérica no puede ampa-
rarse en la proteccién prevista en el Regla-
mento. Esto es cierto, si bien no puedo estar de
acuerdo con la consecuencia que GSI trata de
deducir, a saber, que no puede considerarse
que el uso de dicha denominacién en una
etiqueta induzca a error en el sentido de la
Directiva 2000/13.

54. Antes bien, parece evidente que existen
circunstancias en las que sin duda un
consumidor puede verse inducido a error
por el uso de una denominacién genérica en el
etiquetado de un producto (cabria pensar, por
ejemplo, en un producto alimenticio etique-
tado con una denominacién genérica, pero
que no compartiera ninguna de las caracte-
risticas que el consumidor normalmente
atribuye a esa denominacion).
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55. De ello se sigue que, si la denominacién
ha sido declarada genérica, un dérgano juris-
diccional nacional puede, no obstante, deter-
minar si la etiqueta en un producto alimen-
ticio determinado induce a error en el sentido
del articulo 2 de la Directiva 2000/13.

56. A este respecto, el 6rgano jurisdiccional
nacional debe tener en cuenta el hecho de que
la determinacién por la Comisién de que una
denominacién es genérica se basa en una
apreciaciéon de las caracteristicas de dicha
denominacién. En consecuencia, tales carac-
teristicas y la posterior declaracién de la
Comisién de que la denominacién es genérica
serdn factores significativos que el 6rgano
jurisdiccional nacional debe tener en cuenta al
dilucidar si el consumidor es inducido a error
por el uso de la denominacion en el etiquetado
de los productos alimenticios.

— Denominacién no evaluada

57. Como he sefnalado ya en mi respuesta a la
primera cuestion prejudicial, cuando la deno-
minacioén no sido evaluada por la Comisién,
no puede considerarse genérica en el sentido
del Reglamento n° 2081/92.

19 — Véase mas adelante los puntos 60 y ss.
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58. Por otra parte, hasta que la Comisién
adopte su decisiéon, una denominacién que ha
sido presentada para su examen por la
Comisién no estd protegida por el Regla-
mento a menos que el Estado miembro decida
hacer uso de la posibilidad prevista en el
articulo 5, apartado 5, de conceder una
proteccion transitoria.

59. A falta de dicha proteccién transitoria, el
6rgano jurisdiccional nacional debe limitarse
a dilucidar si el uso de la denominacién en el
etiquetado induce a error con arreglo a las
disposiciones legislativas nacionales por las
que se adapta el Derecho interno al articulo 2
de la Directiva 2000/13.

60. Sin embargo, dichas disposiciones no
deben utilizarse como base para establecer
un sistema de proteccién paralelo de una
denominacién geogréfica no registrada. En el
contexto del presente asunto, aunque los
6rganos jurisdiccionales nacionales pueden
considerar que la denominaciéon «Salame
Felino» cumple los requisitos de registro
establecidos en el Reglamento,” deben
valorar su uso exclusivamente con arreglo a
las disposiciones de transposicién del
articulo 2 de la Directiva 2000/13.

20 — La APTSF hizo referencia a una serie de sentencias
nacionales a este respecto. Sin embargo, dicha determinacién
con arreglo al Reglamento debe ser realizada por la Comisién
y exclusivamente por ésta.
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61. Por lo tanto, la cuestion que debe
plantearse el 6rgano jurisdiccional nacional
es, pura y simplemente, si el etiquetado
utilizado en el salami producido por GSI
podria inducir a error a un consumidor
italiano razonablemente bien informado,
atento y perspicaz.

62. Al decidir esta cuestion, el érgano juris-
diccional nacional debe preguntarse si puede
inducirse a error al consumidor en cuanto a la
procedencia del producto, teniendo en cuenta
la relacion entre el producto en si y la zona
geografica designada por la denominacion. A
tenor del articulo 2 de la Directiva 2000/13,
cabe afirmar que, prima facie, una etiqueta en
la que figura una denominacién que sugiere o
indica una procedencia induce a error si el
producto es producido totalmente en otro
lugar y no guarda relacién, en ningin
momento del proceso de produccién, con el
territorio geogréfico indicado.

63. Asimismo, el o6rgano jurisdiccional
nacional debe tener en cuenta si podria
inducirse a error al consumidor con respecto
a otras caracteristicas del producto. Para ello,
el 6rgano jurisdiccional ha de evaluar si la
denominacidn, segun figura en el etiquetado,

21 — Véanse las sentencias de 6 de julio de 1995, Mars (C-470/93,
Rec. p. 1-1923), apartado 24; de 16 de julio de 1998, Gut
Springenheide y Tusky (C-210/96, Rec. p. 1-4657), apar-
tado 31, y de 13 de enero de 2000, Estée Lauder (C-220/98,
Rec. p. I-117), apartado 30. En el punto 54 de sus
conclusiones presentadas en el asunto Douwe Egberts
(sentencia de 15 de julio de 2004, C-239/02, Rec. p. I-7007)
el Abogado General Geelhoed afiadié que esto presupone
que el consumidor, antes de su (primera) adquisicién de un
determinado producto, lea la informacién que se encuentra
en el etiquetado y pueda valorarla.

es especifica de una regién o se ha convertido
en la denominacién general utilizada para
designar un producto con caracteristicas
determinadas.?* Al realizar dicha evaluacién,
lo correcto seria que el érgano jurisdiccional
nacional tomara en consideracién observa-
ciones y alegaciones similares a las que se
formularfan a la Comisién en una solicitud de
proteccion con arreglo al Reglamento, o en
una notificacién de oposicién a dicha soli-
citud.

64. En lo que respecta a la redaccién de la
etiqueta, el uso de la palabra «tipo» puede
acreditar que la denominacién se utiliza para
transmitir las caracteristicas de un producto y
no su origen. Sin embargo, como la Comisién
senala acertadamente, el uso de esa palabra no
garantiza que la etiqueta no induce a error.

65. El 6rgano jurisdiccional nacional debe
tener en cuenta también la presentacién del
envasado, en particular la colocacién y el
tamafio de la denominacién geografica y la
descripcion del lugar de produccién.? El
articulo 3, apartado 1, punto 8, de la Directiva
2000/13 establece que el etiquetado de los
productos alimenticios implicard, salvo las
excepciones previstas asimismo en dicha
Directiva, la indicacién obligatoria del lugar
de origen o de procedencia en los casos en que
su omisioén pudiera inducir a error al consu-
midor sobre el origen o la procedencia real del
producto alimenticio. En la practica, esto debe

22 — A menos que la denominacién de que se trate sea una
indicacién de procedencia geogréfica simple y no tenga por
objeto transmitir informacién al consumidor sobre las
caracteristicas del producto: véase la sentencia de
7 de noviembre de 2000, Warsteiner Brauerei (C-312/98,
Rec. p. 1-9187), apartado 44.

23 — A este respecto, en mi opinién, la informacién que indica
doénde se encuentran las oficinas centrales de una empresa no
comunica necesariamente a los consumidores dénde se ha
fabricado efectivamente el producto.
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entrafar que el etiquetado —aunque la deno-
minacién geogréfica pretenda informar de las
caracteristicas de un producto alimenticio—
debe decir «toda la verdad» para no inducir a
error al consumidor razonablemente bien
informado, atento y perspicaz.

Pertinencia de la buena fe y la duracion del uso

66. La Directiva 2000/13 no menciona ni la
buena fe ni la duracién del uso. En particular,
no indica que el uso de una denominacién de
buena fe o durante un periodo de tiempo largo
e ininterrumpido puede constituir una excep-
cién frente a una la alegacion de que un
etiquetado induce a error.

67. Los organos jurisdiccionales nacionales
deben valorar las presuntas infracciones de las
disposiciones nacionales mediante las que se
adapta el Derecho interno al articulo 2 de la
Directiva 2000/13 en funcién de la impresién
que el uso de una denominacién en el
etiquetado de un producto alimenticio
ofrezca a un consumidor razonablemente
bien informado, atento y perspicaz.

68. A mi juicio, en buena légica, si un
determinado factor puede cambiar las expec-
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tativas de un consumidor razonablemente
bien informado, atento y perspicaz (como
Italia senala), seria totalmente razonable que
el 6rgano jurisdiccional nacional tuviera en
cuenta dicho factor para valorar si la etiqueta
de un producto alimenticio puede inducir a
error al consumidor.

69. El periodo de tiempo durante el que una
denominacién ha sido utilizada es un factor
objetivo, que podria afectar a las expectativas
de un consumidor razonable. En cambio, no
veo cémo la buena fe (subjetiva) de un
productor o minorista puede afectar a la
impresion (objetiva) producida al consumidor
por el uso de una denominacién geografica en
una etiqueta.

70. En consecuencia, propongo que el
Tribunal de Justicia responda a la segunda
cuestion prejudicial planteada por el drgano
jurisdiccional remitente que la denominacién
de un producto alimenticio que evoca un
lugar pero no esta registrada como DOP o IGP
puede ser usada licitamente siempre que no se
utilice de un modo que pueda inducir a error a
un consumidor medio razonablemente bien
informado, atento y perspicaz. Para dilucidar
este extremo, los o6rganos jurisdiccionales
nacionales pueden tener en cuenta el
periodo de tiempo durante el cual se ha
utilizado la denominacién. La buena fe u otras
circunstancias del productor carecen, sin
embargo, de pertinencia.
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Tercera cuestion prejudicial

Admisibilidad

71. El1 Gobierno italiano sostiene que la
tercera cuestion prejudicial es inadmisible
porque el asunto del que conoce el drgano
jurisdiccional remitente no versa sobre
marcas colectivas. La regiéon de Emilia-
Romagna no es titular de la marca ni alega
que GSI la vulner6. Ademds, el Gobierno
italiano propuso en la vista que el dérgano
jurisdiccional remitente debfa examinar
exclusivamente si el etiquetado de GSI podia
inducir a error al consumidor y que, pese a la
intervenciéon de la APTSF en el procedi-
miento, no se habia alegado ante el érgano
jurisdiccional nacional la vulneracién de una
marca colectiva.

72. El Tribunal de Justicia puede abstenerse
de contestar una cuestiéon prejudicial si no
tiene relacién alguna con la realidad o con el
objeto del litigio principal.?* En la tercera
cuestion, el organo jurisdiccional remitente
pregunta si la Directiva 89/104 podria consti-
tuir otro fundamento para impedir que GSI
utilizara la denominacién «Salame Felino».
Sin embargo, la sancion administrativa
impugnada en el litigio principal se basé
exclusivamente en una supuesta infracciéon
de las disposiciones nacionales que trans-
ponen el articulo 2 de la Directiva 2000/13.

24 — Véase la sentencia de 19 de abril de 2007, Asemfo (C-295/05,
Rec. p. 1-2999), apartado 31.

73. Aunque en la sancién administrativa se
sefal6 que «Salame Felino» es una marca
registrada, fue al determinar que el uso por
GSI de «Salame tipo Felino» inducia a error a
los consumidores. Asimismo, GSI se refirié al
uso de buena fe de la denominacién «Salame
Felino» por comerciantes fuera del municipio
de Felino en relacién con una marca colectiva
para alegar que su utilizacién de la denomi-
nacién en el etiquetado no inducia a error a los
consumidores.

74. Al no haberse alegado que se ha produ-
cido una vulneracion de la marca colectiva, %
el debate de si el titular de una marca colectiva
puede oponerse al uso de buena fe de una
denominacién similar a la de la marca
colectiva carece de pertinencia para la cues-
tién principal que se dirime ante el drgano
jurisdiccional nacional, a saber, las circuns-
tancias en que una empresa puede inducir a
error a los consumidores por el uso de una
denominacién geografica en el etiquetado de
sus productos.

75. Por lo tanto, la tercera cuestiéon es
inadmisible.

25 — En efecto, la APTSF, que es titular de dos marcas colectivas
figurativas, sostiene que no es ni siquiera posible que el uso de
una denominacién geografica vulnere dichas marcas.
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Conclusion

76. Por consiguiente, propongo que Tribunal de Justicia responda a las dos cuestiones
prejudiciales planteadas por el Tribunale Civile di Modena del siguiente modo:

«1) Los articulos 3, apartado 1, y 13, apartado 3, del Reglamento (CEE) n° 2081/92 del

Consejo, de 14 de julio de 1992, relativo a la proteccién de las indicaciones
geograficas y de las denominaciones de origen de los productos agricolas y
alimenticios [actualmente articulos 3, apartado 1, y 13, apartado 2, del Reglamento
(CE) n° 510/06 del Consejo] deben interpretarse en el sentido de que la
denominacién de un producto alimenticio que contiene referencias geogréficas,
respecto de la cual se ha presentado una solicitud de registro como denominacién
de origen protegida o indicacién geografica protegida a efectos de los citados
Reglamentos, no puede suponerse que es genérica hasta que la solicitud haya sido
desestimada por la Comisién basdndose en que la denominacién ha pasado a ser
genérica.

Dichas disposiciones, en relacién con el articulo 2 de la Directiva 2000/13/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 2000, relativa a la
aproximacién de las legislaciones de los Estados miembros en materia de
etiquetado, presentacién y publicidad de los productos alimenticios, deben
interpretarse en el sentido de que la denominacién de un producto alimenticio que
evoca un lugar pero no estd registrada como denominacién de origen protegida o
indicacién geografica protegida a efectos de los citados Reglamentos puede ser
utilizada licitamente siempre que la denominaciéon no se utilice de un modo que
podria inducir a error a un consumidor medio razonablemente bien informado,
atento y perspicaz. Para dilucidar este extremo, los érganos jurisdiccionales
nacionales pueden tener en cuenta el periodo de tiempo durante el cual se ha
utilizado la denominacién. La buena fe u otras circunstancias del productor
carecen, sin embargo, de pertinencia.»
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