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DENOMINACIONES GEOGRAFICAS
Y PROPIEDAD INTELECTUAL

Las presiones de la Organizacion Mundial de Comercio con el fin de posibilitar una mejora en el ac-
ceso de paises terceros al sistema comunitario de proteccion de alimentos dieron como resultado
en el afio 2006 la aprobacién de una normativa europea que modifica el marco legal de los pro-
ductos alimenticios amparados bajo Denominaciones de Origen Protegidas (DOP), Indicaciones Ge-
ogrdficas Protegidas (IGP) y Especialidades Tradicionales Garantizadas (ETG), son los Reglamen-

tos 509/2006 (ETG) y 510/2006 para DOP y 1GP.

José Luis Pérez Gil

on dicha normativa se po-
CSibiIité la participacidn en

el sistema de los produc-
tos de terceros paises, en
igualdad de condiciones a los
productos de los paises miem-
bros de la Unién Europea (UE).
Se incluyd ademas un articulo
sobre la relacién con los dere-
chos de propiedad intelectual,
que tiene gran importancia, ya
gue especifica que se aplicara
sin perjuicio de normas comu-
nitarias o de los Estados miem-
bros que regulen la propiedad
intelectual, en especial, indica-
ciones geograficas y marcas.
La conexion entre las indicacio-
nes geograficas (DOP/IGP) y la
propiedad intelectual en el co-
mercio internacional es un as-
pecto clave, ya que conecta las
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figuras de proteccién de la cali-
dad en el marco europeo con las
exportaciones a terceros paises
y el reconocimiento en éstos
de los distintivos de calidad.

DERECHO A LA PROPIEDAD
INTELECTUAL

Las leyes nacionales sobre pro-
piedad intelectual se apoyaron
tradicionalmente en el principio
de territorialidad y por tanto la

proteccion solo se extiende a los
actos de explotacion de marcas
o distintivos que se efectlan
en el territorio del correspon-
diente Estado, configurando el
derecho de propiedad intelectual
como un derecho primordial-
mente nacional. A su vez, los
convenios internacionales en la
materia se basan en la vincula-
cién del producto a un lugar
geografico de origen.

Ya en el afio 1883, el Convenio

LA CONEXION ENTRE LAS DOP/IGP Y LA
PROPIEDAD INTELECTUAL ES UN ASPECTO
CLAVE, YA QUE CONECTA LA FIGURA DE
PROTECCION DE LA CALIDAD EN EL MARCO
EUROPEQ CON LAS EXPORTACIONES A
TERCEROS PAISES Y EL RECONOCIMIENTO EN
ESTOS DE LOS DISTINTIVOS DE CALIDAD

de Paris, incluye entre los dere-
chos de propiedad industrial,
las indicaciones de procedencia
y las denominaciones de ori-
gen, aunque de forma declara-
tiva. En la conferencia de Esto-
colmo de 1967, se llegé a acor-
dar que la utilizacion directa o in-
directa de indicaciones falsas
concernientes a la procedencia
del fabricante, el comerciante o
el producto daria lugar al embar-
go del producto.

En 1891, el Arreglo de Madrid in-
troduce la sancién de indicacio-
nes falsas o engafiosas, con la di-
ficultad, no obstante, de de-
mostrar el engaio y la carga sub-
jetiva de la prueba. Posterior-
mente el denominado Arreglo de
Lisboa de 1.958, establece un re-
gistro internacional para la pro-
teccion de las Denominaciones
de Origen, previamente protegi-
das a nivel nacional, de forma



gue las denominaciones registra-
das no se pueden considerar
nombres genéricos. Es desta-
cable que estos acuerdos sélo se
establecen en algunos paises, ya
que las dificultades para llegar a
acuerdos multilaterales, han lle-
vado frecuentemente a la bilate-
ralizacién.

CONTRA LAS
FALSIFICACIONES

La Organizacion Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI)
presenté en 1975 un proyecto de
tratado, en el que se pretendia
prohibir las expresiones que
contengan directa o indirecta-
mente indicaciones geograficas
falsas o engafiosas, asi como
las indicaciones geograficas tra-
ducidas o modificadas y también
los términos alusivos a variacio-
nes de género, tipo o forma, pre-
tendiendo también un registro
internacional. A pesar de las
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EL AUTENTICO TALON DE AQUILES DE TODO EL CORPUS NORMATIVO EN
LA MATERIA, SURGE CUANDO ANTE UN CONFLICTO LLEVADO A LOS
TRIBUNALES, ESTOS DICTAMINAN QUE UNA DENOMINACION PASA A SER
GENERICA, Y ES USURPADA POR PRODUCTOS LOCALES DE OTRA ZONA
DIFERENTE A LA DE ORIGEN, SURGIENDO LA NECESIDAD DE DEMOSTRAR
QUE SE HA PODIDO INDUCIR A ERROR 0 CONFUSION AL CONSUMIDOR

buenas intenciones, en la reu-
nion del Convenio de Paris no se
llegd a concluir nada satisfacto-
rio.

En el marco GATT/OMC, se tra-
taron también los aspectos de
los derechos de la propiedad in-
telectual relacionados con el
Comercio, llegando al acuerdo
TRIPS/ADPIC en 1.994 durante la
Ronda Uruguay, aungue seguian
presentes las tensiones entre
la UE/Estados Unidos y el Grupo
CAIRNS.

La inclusion de las indicaciones
geograficas en el acuerdo ADPIC,

administrado por la OMC, supo-
ne un reconocimiento mundial
para estas figuras de protec-
cién, ya que en el mismo se
contiene una recopilacién de
reglas de aplicabilidad universal
y que los diferentes paises tienen
que aplicar y respetar seguin sus
propias legislaciones.

A pesar que las presiones antes
mencionadas no permiten en-
contrar una solucion ideal, en
este acuerdo se define la indica-
cion geografica como: “aquella
gue identifica al producto como
originario del territorio de un

miembro o de una region o loca-
lidad de ese territorio cuando de-
terminada calidad, reputacion u
otras caracteristicas del produc-
to, sean imputables fundamen-
talmente a su origen geografico”.
El régimen general de protec-
cion, obliga a los paises aimple-
mentar medidas para evitar el
uso de denominaciones o pre-
sentaciones que lleven al consu-
midor a incurrir en error respec-
to al origen del producto, a im-
pedir la competencia desleal se-
gun se estipula en el antes men-
cionado Convenio de Paris.
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El auténtico talén de Aquiles de
todo el corpus normativo en la
materia, surge cuando ante un
conflicto llevado a los tribunales,
éstos dictaminan que una deno-
minacion pasa a ser genérica, y
es usurpada por productos loca-
les de otra zona diferente a la de
origen, surgiendo la necesidad
de demostrar que se ha podido
inducir a error o confusién al
consumidor, lo que hace de-
pender estas figuras de un deter-
minado nivel de subjetividad y
de las decisiones judiciales.
Sélo estan fuera de la polémica
los vinos y licores, ya que cuen-
tan con un nivel de proteccion di-
ferenciado en el que no se nece-
sita demostrar que se ha induci-
do a error, para defender la figu-
ra de proteccién ante usurpacio-
nes. Se prohibe ademas, emple-
ar indicaciones geograficas para
producciones no originarias y
como marcas para productos
no originarios.

Es facil apreciar las multiples
dificultades para establecer un
régimen Unico de proteccion y
un registro internacional para

proteger estas figuras que son
claves en el comercio.

DESAVENENCIA ENTRE
MARCHAMO DE CALIDAD Y
MARCA

Un segundo problema surge de-
rivado de los conflictos entre in-
dicaciones geograficas y marcas,
ya que las indicaciones geogra-
ficas se emplean en el comercio
y adquieren de esta forma ran-
go de propiedad industrial, de
forma similar a las marcas. Aun-
gue ambas figuras protegen
conceptos diferentes, en la prac-
tica su uso se solapa. La Unica di-
ferencia es que no existe un ti-
tular exclusivo ni excluyente en
el empleo de las indicaciones ge-
ograficas, si se cumplen los requi-
sitos para su uso.

Las posibles coincidencias entre
ambas figuras se han sustancia-
do negando la solicitud para re-
gistrar marcas presentadas con
posterioridad al registro de indi-
caciones y siempre que las pri-
meras induzcan a error o perju-
diquen derechos adquiridos. Se

ES FACIL APRECIAR LAS MULTIPLES
DIFICULTADES PARA ESTABLECER UN REGIMEN
UNICO DE PROTECCION Y UN REGISTRO
INTERNACIONAL PARA PROTEGER ESTAS
FIGURAS QUE SON CLAVES EN EL COMERCIO
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aplicaria la proteccion a la inver-
sa si la marca es notoria y de re-
nombre y la DOP o IGP que se
pretende promover induce a
error.

Si se admite el registro de indi-
caciones geograficas como mar-
cas colectivas, lo que también ha
dado lugar a conflictos, como el
gue mantuvieron en su dia la so-
ciedad “Origen Jabugo” con la
Denominacion de Origen “Ja-
moén de Huelva”, que llegd a los
tribunales y a raiz del cual la mar-
ca colectiva “Origen Jabugo”
paso a denominarse “Auténtico
Jabugo”. Este caso fue paradig-
matico de un conflicto de intere-
ses entre una marca colectivay
una DO. en una clara disputa por
el valor afiadido que estas figu-
ras aportan a los productos.
Posteriormente, ambos actores
acordaron, en una decision 16-
gica e inteligente promover

CONCLUSIONES

una unica figura denominada
Denominacién de Origen “Jabu-
go”, que parecia contar con el
apoyo de todo el sector porci-
no provincial y de las Adminis-
traciones. Recientemente el
conflicto ha reaparecido al opo-
nerse al cambio de nombre
tres sociedades que consideran
que puede afectar a sus marcas.
El Ministerio de Medio Am-
biente y Medio Rural y Marino
(MARM) ha entendido y re-
suelto de forma inesperada
que el cambio de nombre no
esta oportunamente justificado.
En uUltima instancia el elemento
resolutorio del problema estriba
en la posible induccién a error en
el consumidor, elemento alta-
mente subjetivo y dificil de ob-
jetivar mediante parametros
mensurables por lo que la deci-
sion judicial se perfila como el Ul-
timo escenario de la disputa.

e Es posible concluir que el escenario altamente conflictivo que ro-
dea las indicaciones geogrdficas y las marcas en el comercio inter-
nacional no es mds que el reflejo de la elevadisima importancia
que poseen como elemento diferenciador y referencia de calidad

para el consumidor.
e La pugna obedece a la encarnizada lucha comercial por acaparar
un valor afiadido extra y su objetivacion final en signos y simbolos
fdcilmente reconocibles por el consumidor y que representan para
éste una garantia de calidad y la posesion de atributos diferencia-
les y exclusivos.

Jamones con denominacidn de origen






