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Asunto C-53/20

Resumen de la peticion de decision prejudicial con arreglo al articulo 98,
apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia

Fecha de presentacion:
3 de febrero de 2020
Organo jurisdiccional remitente:

Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de, lo™ Civil “\y “Penal,
Alemania)

Fecha de la resolucion de remision:

19 de diciembre de 2019
Parte recurrente:

Hengstenberg GmbH & €o. KG
Parte recurrida:

Spreewaldverein ewV.

Objeto del procedimiento prineipal

Indicacion geegrafica‘de ‘origen «Spreewdalder Gurken», solicitud de modificacion
delgpliego, de condiciones

Objetoy fundamento juridico de la peticion de decision prejudicial

Interpretacion del Derecho de la Unidn, en particular del concepto de «interés
legitima» en el sentido del articulo 49, apartados 3 y 4, del Reglamento (UE)
n.° 1151/2012; articulo 267 TFUE

Cuestiones prejudiciales

1) En un proceso de modificacién de cierta importancia del pliego de
condiciones, ¢basta que alguna persona fisica o juridica se vea o se pueda
ver afectada econdmicamente dentro de lo razonablemente previsible para
que exista un interés legitimo, en el sentido del articulo 53, apartado 2,



2)

3)
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parrafo primero, en relacion con el articulo 49, apartados 3, parrafo primero,
y 4, parrafo segundo, del Reglamento (UE) n.° 1151/2012 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regimenes de
calidad de los productos agricolas y alimenticios, que permita fundamentar
la oposicion a la solicitud o interponer recurso contra la decision favorable a
la solicitud?

En caso de respuesta negativa a la primera cuestion:

En un proceso de modificacion de cierta importancia délwpliego de
condiciones, ¢tienen un interés legitimo, en el sentido deltarticulo 53,
apartado 2, parrafo primero, en relacion con el articulo 49 apartades 3,
parrafo primero, y 4, parrafo segundo, del Reglamento (UE) n.®4151/2012,
(solo) los operadores economicos que elaboren<productos~o alimentos
comparables a los de los operadores economicosia faver de los‘cuales se ha
registrado una indicacion geografica protegida?

En caso de respuesta negativa a la segunda cuestion:

a)  Respecto a los requisitos del interés legitimo en el*sentido del articulo
49, apartados 3, parrafo primero, . 4¢ parrafossegundo, del Reglamento
(UE) n.°1151/2012, ;debeydiferenciarse entre el procedimiento de
registro previsto en lgs"articulos 49 a 52 déel Reglamento n.° 1151/2012
y el procedimiento,de ‘modificacion del pliego de condiciones
conforme al articule,53'del mismo Reglamento, y

b)  por este motivopemun procesa‘de modificacion de cierta importancia
del pliego'de condicignes, selo tienen un interés legitimo, en el sentido
del articule 53¢ apartado 2, parrafo primero, en relacion con el articulo
49, apartados,3,warrafe, primero, y 4, parrafo segundo, del Reglamento
(UE), me1151/2012¢ los productores que dentro de la zona geogréfica
elaboren productos conformes al pliego de condiciones o que tengan la
intencioniconcreta de elaborarlos, de manera que a los «foraneos» les
esta vedado de antemano invocar un interés legitimo?

Disposicienes del Derecho de la Unidn invocadas

Disposiciones sobre las indicaciones geograficas protegidas (IGP), actualmente
recogidas en el Reglamento (UE) n.° 1151/2012 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regimenes de calidad de los
productos agricolas y alimenticios; en particular, se citan los articulos 5, 49 y 53.
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Disposiciones de Derecho nacional invocadas

Gesetz Uber den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Ley de
proteccion de las marcas y otros signos; en lo sucesivo, «Ley de marcas»),
articulos 130 a 133.

Breve exposicion de los hechos y del procedimiento principal

La denominacién «Spreewélder Gurken» (pepinos de Spreewald) esta registrada
desde el 19 de marzo de 1999 como indicacion geografica protegida para
hortalizas transformadas y sin transformar en el registro de denominaciones de
origen protegidas y de indicaciones geograficas protegidassde la €omision
Europea.

En la solicitud de registro se indico que el producto transformado consistia, en
méas del 70 %, en pepinos cultivados en la zona, economica de “Spreewald
conforme a la agricultura controlada e integrada; que;,como ingredientes afiadidos,
en funcion del sabor elegido, se utilizaban cebollas frescas, eneldo fresco y otras
hierbas, ademas de rdbano picante, ¥ que tenia especial importancia la
transformacion en la zona econémica desSpreewald, pues alli se pueden garantizar
los métodos de conservacién y transformacién tradicionales.

La solicitante (y parte recurrida), organizacion que retne a todos los productores
de «IGP Spreewélder Gurken», gestionaia indieacion geogréfica protegida. EI 18
de febrero de 2012 solicitd emel Beutsehes Patent- und Markenamt (Oficina
Alemana de Patentes),y Mareas) ‘una medificacion del pliego de condiciones,
referida, en particular;,a la pesibilidad'de utilizar otros aditivos y conservantes.

La solicitud ‘de, modificacion “del pliego de condiciones se publicé en el
Markenblatt (Boletin de Mareas)el 22 de agosto de 2014. Mediante escrito de 16
de octubre de 2014 Na‘partencecurrente presentd una oposicion a la modificacion.
Mediante decision de 10 desseptiembre de 2015, la Oficina Alemana de Patentes y
Marcas, declaré que la solicitud de modificacion era conforme al Reglamento
n.° 1151/2012. El recurso presentado contra esta decision fue desestimado por el
Bundespatentgericht (Tribunal Supremo de Propiedad Industrial, Alemania), que
cencediona venia para presentar recurso de casacion ante el Bundesgerichtshof
(TribunahSupremo de lo Civil y Penal, Alemania).

El Bundespatentgericht (Tribunal Supremo de Propiedad Industrial) considerd
inadmisible el recurso porque la parte recurrente no habia visto afectados sus
intereses legitimos. En su opinion, se ha de diferenciar entre una solicitud de
registro y una solicitud de modificacion del pliego de condiciones. En este dltimo
caso no existe un interés legitimo de los foraneos, pues estos estan excluidos del
uso de la denominacién protegida. La mera comercializacion de productos
identificados con una indicacion geografica protegida no fundamenta, por si sola,
un interés legitimo. Asimismo, la supuesta pérdida de valor de la indicacién
geografica protegida o el menoscabo para la reputacion o la imagen del producto
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solo afecta a los productores establecidos en la zona geografica de origen. Por lo
demas, considera este tribunal que el recurso seria, en cualquier caso, infundado,
pues el actual pliego de condiciones no contiene ninguna prohibicion general de
aditivos. Aunque la modificacion solicitada fuese «esencial» en el sentido del
articulo 53, apartado 2, péarrafo tercero, del Reglamento n.° 1151/2012, estaria
totalmente justificada.

Breve exposicién de la fundamentacion de la peticion de decision prejudicial

La modificacion solicitada del pliego de condiciones se rige por el Reglamento
n.0 1151/2012, desde que entrd en vigor, y por las disposiciones naeionales que lo
desarrollan, recogidas en la Ley de marcas.

Con arreglo al articulo 49, apartado 3, parrafo jprimeroy del <Reglamento
n.1151/2012, como parte del examen, el Estados, miembre “iniciara un
procedimiento nacional de oposicion que garantice una publicacién adecuada de la
solicitud de registro de denominaciones de origen ‘protegidas y,de indicaciones
geograficas protegidas y establezca un plazo razonable durante el cual cualquier
persona fisica o juridica que ostente un interés legitimo y ‘este ‘establecida o resida
en su territorio podra presentar una oposicion ayla solicitud."El procedimiento de
solicitud de modificaciones del pliego de “condiciones que sean de cierta
importancia se rige también por“el articulo 49 ‘del®Reglamento n.° 1151/2012,
conforme al articulo 53, dapartados, 2, ‘parrafo primero, de este. Si las
modificaciones propuestas, sonymenores, ‘en el ‘Estado miembro y en la Unidn se
sigue un procedimiente_ simplificade, que no incluye un procedimiento de
oposicion.

En cuanto al procedimiento de,recusso, debe suponerse que la modificacion del
pliego de condiciones,que‘se solieita es una modificacion de cierta importancia.
La Oficina Alemana‘de\Patentés 'y Marcas, de conformidad con las disposiciones
pertinentes de la keyvde'marcas en relacion con el articulo 9, apartado 2, primera
frase, del Reglamente (€E) n.° 510/2006, vigente en el momento de la solicitud,
inicio ehprecedimiento para modificaciones de cierta importancia.

Comarreglo a la“Ley de marcas, por la cual se transpusieron las correspondientes
disposieiones. del Derecho de la Unidn, cualquier persona que tenga un interés
legitimo 'y que esté establecida o tenga su domicilio en el territorio de la Republica
Federah@de Alemania puede presentar ante la Oficina Alemana de Patentes y
Marcas una oposicion contra la solicitud de registro de una indicacion geogréafica
protegida en el plazo de dos meses desde su publicacion. Lo mismo sucede con las
solicitudes de modificacion del pliego de condiciones que son de cierta
importancia. Si la Oficina Alemana de Patentes y Marcas resuelve que la solicitud
de modificacién del pliego de condiciones es conforme con lo dispuesto en el
Reglamento n.° 1151/2012 y con las disposiciones adoptadas en desarrollo de este,
pueden presentar recurso contra esta decision las personas que hubiesen
presentado en plazo una oposicion a la solicitud o que se hayan visto afectadas en
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sus intereses legitimos por la modificacion de elementos autorizada por la
decision estimatoria. Estas condiciones se cumplen en el presente caso. La parte
recurrente presento su oposicion en tiempo oportuno.

Sin embargo, el Bundespatentgericht (Tribunal Supremo de Propiedad Industrial)
consider6 acertadamente que la parte recurrente debia acreditar también que sus
intereses legitimos se habian visto afectados por la decision de la Oficina de
Patentes favorable a la solicitud de modificacion del pliego de condiciones. Asi se
desprende del articulo 49, apartado 4, parrafo segundo, del Reglamento
n. 1151/2012.

La cuestion que deben responder las autoridades nacionalgs, sobre,qué “debe
entenderse por «interés legitimo» que faculta para instar el contrel judicial, no'se
puede resolver de forma concluyente acudiendo a las diSposicionessdel“Berecho
de la Union, por lo que requiere la aclaracion por elyTribunal_desdusticia) de la
Union Europea.

De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y de Ias,tradicionessconstitucionales
comunes, asi como de los articulos 6 y 13.del CEDH, se deduee que en principio
ha de ser posible el control judicial (véanse las sentencias,de*3 de diciembre de
1992, Oleificio Borelli/Comisién, C-97/94, EW:C:1992:491, apartado 14, y de 6
de diciembre de 2001, Carl Kihne y otros,“C-269/99, EU:C:2001:659, apartado
57; el auto de 30 de enero de 2002, ‘La Conqueste/Comision, C-151/01 P,
EU:C:2002:62, apartado 464y la sentenciande 2 de julio de 2009, Bavaria y
Bavaria Italia, C-343/07, EU:C:2009:415\apartado 57). Por lo tanto, en principio
también se ha de garantizartel controhjudicial de los actos como la solicitud de
modificacion del pliego de“eondiciones, que constituye un paso necesario en el
proceso dirigido ‘@, la, adopcionnde una medida de la Union. Los 6rganos
jurisdiccionales, nacionales que“esuelven sobre la legalidad de una solicitud de
registro de Oma“indicacién ‘geografica protegida o (como en este caso) de una
modificacién del, pliege ‘de ‘condiciones deben aplicar los mismos criterios que en
las demas deeisiones definitivas adoptadas por la autoridad nacional competente,
convlas que se pueden vulnerar los derechos reconocidos por el Derecho de la
Union a, los tereeros interesados. Por lo tanto, es preciso admitir el
correspondiente,recurso, aungue la legislacion procesal nacional no lo prevea en
un caso'asi (véanse las sentencias Oleificio Borelli/Comision, apartado 13, y Carl
Kihne “y “otros, apartado 58, asi como el auto La Conqueste/Comision,
apartado 47).

En opinidn del érgano jurisdiccional remitente, esto no significa que en el &mbito
del articulo 49, apartado 4, parrafo segundo, del Reglamento n.° 1151/2012 deba
permitirse una accién popular. No obstante, con arreglo al articulo 12, apartado 1,
del Reglamento n.° 1151/2012, cualquier operador que comercialice productos
conformes al pliego de condiciones que les sea aplicable puede utilizar la
indicacion geogréfica protegida. De ahi se deriva la cuestion de si, en un
procedimiento de modificacion de cierta importancia del pliego de condiciones,
basta que alguna persona fisica o juridica se vea o se pueda ver afectada
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economicamente dentro de lo razonablemente previsible, para que exista un
interés legitimo, en el sentido del articulo 49, apartados 3, parrafo primero, y 4,
parrafo segundo, del Reglamento n.°1151/2012, que permita fundamentar la
oposicion a la solicitud o interponer recurso contra la decision favorable a la
solicitud (primera cuestién prejudicial).

Contra esta amplia concepcion del interés general cabe aducir, en opinién del
drgano jurisdiccional remitente, que, en la practica, con ella se vacia de contenido
el requisito de un interés «legitimo», pues no se limita suficientemente la facultad
para presentar una oposicion o interponer recurso.

La limitacién de dicha facultad que, con la exigencia de un interés, legitimo,
pretende lograr el articulo 49, apartados 3, parrafo primero, y 4,parrafo segundo,
del Reglamento n.° 1151/2012 podria respetarse atribuyendo tal interés (solo)a'los
operadores econdémicos que produzcan productos opalimentes cemparables a
aquellos para los cuales se ha registrado la indicacion, geegrafica protegida
(segunda cuestion prejudicial). Para identificaria ‘este\gruposde operadores
econdmicos con un interés legitimo podria recurrirse a la relacionde competencia
concreta a la que se atiende en el Derechayde la cempeteneiay En tal caso, seria
preciso dilucidar si existe competencia entre los openentes, por un lado, y los
productores de la zona geografica, por otre, qué tienen intencion de comercializar
productos o servicios del mismo_tipo entre la,misma categoria de consumidores,
de manera que el comportamiento deJos ungs en lasxcompetencia afecte a los otros
y, por tanto, pueda perjudicar 0 reducir su volumen de ventas.

A favor de esta interpretacion sezpuede aducir la proteccion de la competencia
leal. Es cierto que<el objetivo, del\Reglamento n.° 1151/2012, conforme a su
articulo 1, apartdado %, letraa)nes garantizar una competencia leal para los
agricultores ygqproductores de produetos agricolas y de alimentos que presenten
caracteristicas, y atributos cen valor afadido. Sin embargo, este trato favorable
(justificade) desumdeterminado grupo de agricultores y productores no debe
implicar unay, ventaja, competitiva injustificada frente a los agricultores y
praductores no pertenecientes a dicho grupo. En aras de la competencia leal, estos
ultimos deben tenérdla posibilidad de iniciar un procedimiento administrativo o
judicial cuande,exista el riesgo de que los productos identificados con una
indicacién geografica protegida dejen de ofrecer las caracteristicas que, conforme
al pliegoyde*eondiciones, se prometen a los consumidores.

La parte recurrente ha alegado de forma convincente que la modificacion del
pliego de condiciones propuesta por la solicitante significaria que los productos
identificados con la indicacién geogréfica protegida «Spreewalder Gurken»
dejasen de transformarse conforme a los «métodos de conservacion y
transformacién tradicionales», desvirtuando la relacion con una zona geografica
que es objeto de proteccion y que se describe en el pliego de condiciones, lo cual
tendria consecuencias economicas para la parte recurrente. Si fuese fundado este
argumento (de lo cual, sin embargo, no depende la legitimacidn para interponer el
recurso), se generaria una ventaja competitiva para los productores establecidos en
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la zona geografica. A diferencia de la ventaja competitiva que les confiere el
Reglamento n.° 1151/2012, que se basa en las caracteristicas especiales de los
productos, esta otra ventaja no estaria justificada. La modificacion solicitada del
pliego de condiciones permitiria a los productores de la zona geogréfica
promocionar sus ventas con la indicacion «Spreewalder Gurken», que hace
referencia a los métodos tradicionales de conservacion y transformacion que
justifican dicha denominacién, pese a no aplicar (ya) los métodos tradicionales.

El hecho de que la indicacion geogréafica protegida solo confiera la proteccion a
determinadas personas no significa que las demas personas no puedamsimpugnar
dicha proteccién. Por ejemplo, de forma analoga, cualquierspersonaspuede
presentar una demanda de caducidad de una marca, sin que §e exlja Siquiera un
interés legitimo. Ademas, la denominacion geografica no solo ‘confiere,derechos,
sino que también obliga a los productores a observar las‘exigencias del pliego-de
condiciones. Esta obligacion redunda, al menos, a favorde la competencia leal, y
su cumplimiento puede ser exigido por los competidores, que no preduzcan en la
zona geogréfica.

Por ultimo, cabria plantear una diferenciacién entré\los requisitos que se imponen
al interés legitimo en el procedimiento de registro y en, la modificacion del pliego
de condiciones: en este Ultimo caso solo“se reconoceriatun interés legitimo a los
productores que, en la zona geogréfica, ‘elaborasen productos conformes al pliego
de condiciones o tuviesen la intencien concreta dedproducirlos (tercera cuestion
prejudicial).

El Bundespatentgerichte(Iribunalh\Supremo de Propiedad Industrial) parte de esta
diferenciacion entre €l procedimiento,de registro y el de modificacion y considera
que en el procesandenregistro elvinterés legitimo debe interpretarse en sentido
amplio, dado el.amplie alcance“de sus repercusiones. En cambio, cuando se trata
de una modificaciondel pliego *de condiciones, en principio no hay interés
legitimo_algunoporparte, de,Jos foraneos, pues a estos les estd vedado el uso de la
indicacion geagrafica protegida.

A esta distincion pedria oponerse el claro tenor del Reglamento. El articulo 53,
apartado 2, ‘parrafo primero, del Reglamento n.°1151/2012, en cuanto al
procedimiento, de cambio de cierta importancia del pliego de condiciones, se
remite ‘a las¢ disposiciones del procedimiento de registro, contenidas en los
artictlos 1749 a 52 del mismo Reglamento, sin establecer una definicion
diferenciada para el concepto de «interés legitimo» en el procedimiento de
modificacion. Ademas, si se admitiese tal distincidn, se abriria la puerta a la
posibilidad (abusiva) de registrar inicialmente una indicacion geografica con un
pliego de condiciones exigente o estricto, para después «suavizarlo» en un
procedimiento de modificacidn, en el cual los foraneos ya no tendrian derecho de
oposicion. Aungue tal solicitud, en el procedimiento ante la oficina nacional de
patentes y la Comision, se someta a un doble escrutinio oficial, este argumento
también apunta en contra de una interpretacion diferenciada del concepto de
«interés legitimo» en el procedimiento de registro y en el de modificacion.
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22 Tampoco esta claro por qué en las solicitudes de modificacion solo han de tener
un interés legitimo los productores locales y, por tanto, solo a estos les asiste la
posibilidad de oposicidn y de recurso. En particular, no resulta convincente a este
respecto la comparacion con el Derecho de marcas, al que se remite la solicitante.
Si bien las indicaciones geogréficas protegidas gozan de proteccién en materia de
marcas (véanse las sentencias del Tribunal de Justicia de 10 de noviembre de
1992, Exportur, C-3/91, EU:C:1992:420, apartados 37 y 38; de 20 de mayo de
2003, Ravil, C-469/00, EU:C:2003:295, apartado 49, y de 20 de mayo de 2003,
Consorzio del Prosciutto di Parma y Salumificio S.Rita, C-108/01,
EU:C:2003:296, apartado 64), a diferencia de los derechos de mar€a, en que los
licenciatarios o los revendedores normalmente no tienen influeneia alguna.en la
calidad de los productos comercializados bajo la marca, layproteecion deylas
indicaciones geograficas se justifica por la relacion entre.el productovwy fa _zona
geogréfica (véase el articulo 5, apartado 2, del Reglamento,n.%1151/2012); que se
plasma y concreta en el pliego de condiciones. Las propiedades esenciales del
producto identificado con la indicacion geograficamprotegida se, establecen en el
pliego de condiciones. Por lo tanto, el registro ‘de unavindicacion geografica
protegida no solo confiere derechos, sino que también impone [& obligacion de
observar ciertas exigencias, sobre tod0  las estableeidas, en el pliego de
condiciones. Los operadores econdmicos que elaboran,sussproductos en la zona
geografica y los identifican y publicitan cenla indicacién geografica protegida
deben atenerse a lo dispuesto en el pliego“dencondiciones (véase también el
considerando 47 del Reglamento n:%1151/2012). Pero también los «foraneos»
deben poder oponerse a la madificacionidel pliego de condiciones si esta entrafia
el riesgo de que las cualidadesyo la, reputacion del producto dejen de poderse
atribuir a la zona geografiea de origen, engcontra de lo dispuesto en el articulo 5,
apartado 2, del Reglamento'n.®1151/2012.



