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Asunto C-35/21

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:
19 de enero de 2021
Organo jurisdiccional remitente:
Varhoven kasatsionen sad (Tribunal Supremao, Bulgaria)
Fecha de la resolucion de remision:
29 de diciembre de 2020
Parte recurrente en casacion:
«Konservinvest» OOD
Parte recurrida en casacion:

«Bulkons Paryomay» OOD,

Objeto del precedimienta prineipal

Controversia sobres]ascuestion de si es licito que una indicacion geogréfica de
productos ‘agricolas, osalimenticios se registre exclusivamente con arreglo a la
legislacion nacional de un Estado miembro y disfrute inicamente de la proteccion
juridico-eivil naciomal, con independencia de las disposiciones de proteccion
establecidas\por.el' Derecho de la Union en el Reglamento n.° 1151/2012.

Objeto y fundamento juridico de la peticién de decision prejudicial

Interpretacion 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, en virtud del articulo 267 TFUE, pérrafos
primero, letra b), y tercero.
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Cuestioén prejudicial

¢Permite el articulo 9 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, fuera de los supuestos de
proteccion transitoria alli definidos, un régimen nacional de registro y proteccion
de las indicaciones geograficas de productos agricolas y alimenticios
comprendidos en el &mbito de aplicacion de dicho Reglamento, y deja la citada
disposicion libertad a los Estados miembros para aplicar en el ambito nacional
otra normativa paralela (de forma similar al régimen paralelo para 1as marcas) que
regule los litigios relativos a violaciones de los derechos sobre talestindicaciones
geograficas entre empresarios locales que fabrican y comercializanyproductos
agricolas y alimenticios sometidos al Reglamento n.° 1151/2012.en el territorio
del Estado miembro donde esté registrada la indicacion géagrafica?

Disposiciones del Derecho de la Unidn invocadas

Reglamento (UE) n.° 1151/2012 del Parlamento Europeo yndel, Consejo, de 21 de
noviembre de 2012, sobre los regimenes‘de calidad“de los preductos agricolas y
alimenticios (DO 2012, L 343, p. 1), articul0s,245y 9

Jurisprudencia invocada

Sentencia del Tribunal de,Justicia®de 8%de septiembre de 2009, Budé&jovicky
Budvar, (C-478/07, EU:C:2009:521), apartados 114 a 117

Sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de noviembre de 2000, Warsteiner
Brauerei (C-312/98, EW:C:2000:699), apartado 50

Sentencia del Tribunah.de Justicia de 7 de mayo de 1997, Jacques Pistre y otros
(C-321/94, C+322/94,°C-323/94, C-324/94, EU:C:1997:229), punto 1 de la parte
dispositiva

Dispaesiciones de'Derecho nacional invocadas

Zakon za markite i geografskite oznachenia [Ley de marcas y denominaciones
geograficas, publicada en DV n.° 81 de 14 de septiembre de 1999, derogada; en lo
sucesivo, «ZMGO (derogada)»], articulos 51, 53, 57ay 76

Prehodni i zaklyuchitelni razporedbi kam Zakona za izmenenie i dopalnenie na
zakona za markite i geografskite oznachenia (Disposiciones transitorias y finales
de la Ley de modificacién y complemento de la Ley de marcas y denominaciones
geograficas, publicadas en DV n.°61 de 2018; en lo sucesivo, «PZR ZID
ZMGO»), articulo 8
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Zakon za prilagane na Obshtata organizatsia na pazarite na zemedelski produkti
na Evropeiskia sayuz (Ley de ejecucion de la organizacion comun de mercados de
los productos agricolas de la Union Europea, publicada en DV n.° 96 de 28 de
noviembre de 2006; en lo sucesivo, «<ZPOOPZPES»), articulos 1, 24 y 25

Breve exposicion de los hechos y del procedimiento principal

Mediante decision del Presidente de la Oficina de Patentes de la Republica de
Bulgaria de 3 de julio de 2013, se registro a la sociedad «Bulkons Parvemay» AD,
con arreglo a la ZMGO (derogada) como usuario de una denominacién
geografica, concretamente la indicacion geogréafica «Lyutenitsa Parvomai» para el
producto «lyutenitsa». Como se desprende de una certificacioh,expedida por la
oficina nacional de patentes en relacion con los usuarios, registrados, dewuna
indicacion geografica registrada, «Bulkons Parvomay» OOD es el\unieo (usuario
registrado de esta indicacion geografica.

La sociedad «Konservinvest» OOD tiened registradas “sUs“propias marcas
nacionales: la marca compuesta «K KonservinvestParvomayska lyutenitsa»
(registrada en la oficina nacional de patentes el 12 deyfebrero de 1999 para
productos de la clase 29: lyutenitsa)wmy la 4narca compuesta «Parvomayska
Iyutenitsa Rachenitsa» (solicitada el 15'de mayoide 2003 y registrada el 3 de mayo
de 2005). En ninguna de las dos marcas 1os elementds «parvomayska lyutenitsa,
impresos en letra pequefia» sah susceptibles de proteccion.

Tras la oposicion formuladas, por, «Kenservinvest» OOD, se inicid un
procedimiento administrativo dirigido a lafanulacion de la decision (de 3 de julio
de 2013) por la que Se registréala,indicacion geografica «Lyutenitsa Parvomay».
La oponente aleg6 que elPresidente,de la Oficina de Patentes bulgara carecia de
competencias para, inscribiruna indicacion geografica de productos agricolas o
alimenticigs comprendidos “en” el ambito de aplicacion del Reglamento
n. 1154/2012. Deconformidad con este Reglamento, el registro de indicaciones
geogréficas para esteytipe de productos solo se puede llevar a cabo a escala de la
Union Eurepea siguiendo el procedimiento que alli se establece, y no con arreglo
ala legislacion nacional.

En _dicho“procedimiento, la Oficina de Patentes y «Bulkons Parvomay» OOD se
opusieron, a la solicitud, alegando que la decision de registrar la indicacion
geografica «Lyutenitsa Parvomay» constituia un acto administrativo valido y que
la Oficina de Patentes bualgara disponia de competencias para registrar
indicaciones geogréaficas de productos agricolas o alimenticios de conformidad
con la legislacion nacional.

Mediante sentencia de 12 de julio de 2017, el Varhoven administrativen sad
(Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Bulgaria) desestimé la
solicitud de «Konservinvest» OOD de anulacion de la decisién por la que se
registré la indicacién geografica de la solicitante, con el argumento de que
precisamente el Presidente de la Oficina de Patentes bllgara era competente para
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registrar denominaciones geograficas en el ambito nacional. Dicho tribunal
considerd que el Reglamento n.° 1151/12 no era aplicable al litigio, pues las partes
no reclamaban la proteccion por él concedida.

Posteriormente, «Bulkons Parvomay» OOD present6 ante el Sofiyski gradski sad
(Tribunal de la ciudad de Sofia, Bulgaria) una demanda contra «Konservinvest»
OOD en que reclamaba la proteccion judicial civil de la indicacion geogréfica
controvertida, de conformidad con la legislacion nacional. En particular, «Bulkons
Parvomay» OOD solicito lo siguiente: i) que se declarase que la demandada habia
violado los derechos de la demandante sobre la indicacion geograficasregistrada
«Lyutenitsa Parvomay» al utilizar en el trafico mercantil los signos «RParvomayska
Lyutenitsa», «Domashna edrosmlyana» y «Parvomayska lyutenitsa, Rachenitsa»
para designar el producto «lyutenitsa», que es idéntico al produeto parasel cual
esta registrada la indicacion geografica; ii) que se condenase, a la demandada a
cesar en la infraccion; iii) que se procediese a la incadtacionyy destraccién de los
productos objeto de la infraccion, a expensasde la\demandada;\iv) que se
concediese a la demandante una indemnizacionspor l0s dafiosypatcimoniales y el
lucro cesante durante el periodo comprendido-entre eld .de noviembre de 2013 y
el 30 de septiembre de 2014, y v) que 8@ publicase la, parte, dispositiva de la
sentencia, a expensas de la demandada, en‘dos diariosyy emel horario de emision
de una cadena de television de ambito-nacienal

Las pretensiones de la demandante ‘fueromdesestimadas en primera instancia. El
28 de febrero de 2019, esta‘sentencia“fue anulada en apelacion por el Sofiyski
apelativen sad (Tribunal de Apelacion de Soffa), que estimd integramente las
pretensiones de la demanda.

«Konservinvest» QOD, recurriowen casacion la sentencia de apelacion ante el
Varhoven kasatsionemsad (Tribunal"Supremo, Bulgaria; en lo sucesivo, «VKS»),
al considerafla inadmisible.“Mediante resolucion de 14 de abril de 2020, el VKS
admitio_a tramite elreeursonde casacion dirigido a examinar la admisibilidad de la
sentencia dewapelacion. “Asimismo, el VKS consider6 fundada la pretension
formulada en el*recurso de casacion de remitir al Tribunal de Justicia de la Union
Eurgpea“una peticion de decision prejudicial relativa a la interpretacion del
Reglamentoy, m2,1151/2012, por lo que plante6 la cuestion prejudicial antes
expuesta, En‘opinion del VKS, la respuesta a dicha cuestion es relevante para la
reselucion acerca de la admisibilidad de la demanda.

Alegaciones esenciales de las partes en el procedimiento principal

En el procedimiento de primera instancia ante el Sofiyski gradski sad, la
demandante, «Bulkons Parvomay» OOD, alegé ser el uUnico usuario de la
denominacion geografica registrada a su favor, la indicacion geogréafica
«Lyutenitsa Parvomay». Dado que la demandada no estaba registrada como
usuario de esta indicacion geogréafica, infringid las disposiciones de la ZMGO
(derogada) al designar como «Parvomayska lyutenitsa» los productos por ella
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fabricados («Parvomayska lyutenitsa», «Domashna edrosmlyana», «Parvomayska
lyutenitsa» y «Parvomayska lyutenitsa Rachenitsa»). A juicio de la demandante, el
uso que la demandada hace de la indicacion geografica registrada a favor de
aquella es contrario a Derecho e induce a error a los consumidores acerca del
verdadero origen de los productos. En su opinidn, sus pretensiones son admisibles
y fundadas, ya que la ZMGO (derogada), el Reglamento n.°1151/2012 y la
ZPOOPZPES regulan relaciones diferentes que ni se excluyen mutuamente ni son
concurrentes, por lo que cada una de estas normativas confiere protecciones
paralelas de distintos derechos.

La demandada, «Konservinvest» OOD, se opone a las pretensiones de la demanda
y afirma que no ha cometido ninguna infraccion, ya que ha hecho“uso de su
derecho a identificar sus propios productos con las marcas_registradas‘a Su, favor.
Por otro lado, la indicacion geografica no puede hacerseyvaler “conformeal
procedimiento y las modalidades a las que ha recurrido la‘demandantepya que,
debido al registro anterior de sus marcas, es directamente ‘aplicableseharticulo 14
del Reglamento n.° 1151/2012. La demandante alega que la, indicacion geogréafica
se registro incumpliendo los requisitos legales, pugstorgue, el registro de productos
agricolas y alimenticios como la lyutenitsafesta sujeto directamente al Reglamento
n.0 1151/2012, que excluye toda regulacionwacional del registro y, por ende, de la
proteccion de las indicaciones geogréaficas paraeste tipo de productos.

El Sofiyski gradski sad desestimowla demanda por infundada. El tribunal de
primera instancia considerdgue la ZMGO establecia un régimen general para las
denominaciones geogréaficas. En cambio,\el presente caso trata de un producto
especifico (la lyutenitsa)y, sometido directamente al Reglamento n.° 1151/2012.
Este Reglamento exige elregistro de las denominaciones geogréaficas para los
productos agricolas, ysalimenticios (incluida la lyutenitsa) ante la Comision
Europea, y dispone que la proteecion juridica en los Estados miembros (incluida
la Republicade Bulgaria),solo comienza a partir de la inscripcion en el Registro
europeo..de, productossagrieolas y alimenticios con denominacion geografica
protegida. Esta inseripeiomla lleva a cabo de oficio la Oficina de Patentes de la
Repudblica,de Bulgaria. El tribunal de primera instancia observo gque, con arreglo
al articule ‘24, apartado 1, de la ZPOOPZPES, la proteccién juridica de los
productos agricelas y alimenticios comprendidos en el ambito de aplicacion del
Reglamento n.° 1151/2012 se concede mediante la inscripcion en el Registro
eurepeo \de ‘especialidades tradicionales garantizadas. Asimismo, afiadio que el
articule 25, apartado 1, punto 1, de la citada ley prohibe el uso, como indicacion
geogréfica de productos agricolas o alimenticios, de signos, denominaciones o
nombres que no estén inscritos en el Registro europeo. Desestimé la demanda por
falta de legitimacion activa, derivada del registro indebido de la indicacidn
geografica.

El Sofiyski apelativen sad anul6 la sentencia del Sofiyski gradski sad y estimo las
pretensiones de la demanda. A este respecto, el tribunal de apelacion considerd
que la demanda era admisible. En esencia, argumento que la indicacion geogréafica
de la demandante habia sido validamente registrada, y que la ZMGO (derogada)
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(articulos 75 a 77) regulaba la proteccion juridico-civil de las denominaciones
geograficas registradas con arreglo al procedimiento nacional; no compartia la
postura del tribunal de primera instancia segun la cual el Reglamento
n.% 1151/2012 excluia la proteccion nacional. Considerd que las pretensiones de la
demanda eran fundadas, ya que la demandada no estaba registrada como usuario
de la indicacién geogréfica ante la Oficina de Patentes de la Replblica de
Bulgaria, a pesar de haber tenido la posibilidad procesal de hacerlo; en
consecuencia, se habian vulnerado los derechos de la demandante sobre la
indicacion geografica registrada. El tribunal de apelacion no compartia que el
Reglamento n.° 1151/2012 excluyese la proteccion nacional. Aceptd la‘postura de
la demandante, segun la cual sus pretensiones eran admisibles y fundadas, ya que
la ZMGO (derogada), el Reglamento n.° 1151/2012 y la ZROOPZPES regulan
relaciones diferentes que ni se excluyen mutuamente ni sen concurrentesypor lo
que cada una de estas normativas confiere protecciones, patalelas‘de distintos
derechos.

Con su recurso de casacion, la recurrente en_gasacion («Kaonservinvest» OOD)
invoca la inadmisibilidad de la demanda, derivada dekarticulo 8 de las PZR ZID
ZMGO (DV n.°61/2018). Alega que, gon arreglo a“estas ‘disposiciones, los
titulares de derechos sobre indicaciones geograficas“registradas para productos
agricolas o alimenticios comprendidos en el ambito de aplicacion del Reglamento
n. 1151/2012 no pueden presentar demandas por,infracciones cometidas antes de
la entrada en vigor de la ley,"y ne,se Incoan, procedimientos administrativos
sancionadores por infracciones cometidas antes/de la entrada en vigor de la ley
contra los derechos sobreyindicaciones geograficas registradas para productos
agricolas y alimenticies‘coemprendidos en.el &mbito de aplicacion del Reglamento
n. 1151/2012.

En esencia, la recurrente en casaeion alega que la demanda también es infundada a
causa de la ‘aplicacion ‘directaadel Reglamento n.°1151/2012, que excluye la
proteccién “nacionalhde,Jas ‘indicaciones geograficas registradas Unicamente con
arreglo‘al proeedimiento nacional.

El litigio, entre laswpartes se circunscribe, en el fondo, a la cuestion de si la
indicacion geografica «Lyutenitsa Parvomay», que fue registrada Gnicamente con
arregle ala ZMGO (derogada) nacional en la Oficina de Patentes de la Republica
de'Bulgariatdurante la vigencia del Reglamento n.° 1151/2012, puede disfrutar de
la proteccion civil que confiere el ordenamiento juridico bulgaro si la supuesta
infraccion se cometid en el territorio de la Republica de Bulgaria y el infractor es
un empresario registrado de conformidad con el Derecho bulgaro. En otras
palabras, se trata de aclarar si es admisible que una indicacion geografica para un
producto agricola o alimenticio (como la lyutenitsa) solo haya sido registrada en
un Estado miembro determinado con arreglo a su legislacidn nacional y solo esté
protegida de conformidad con su ordenamiento juridico y no conforme al régimen
establecido a escala de la Union por el Reglamento n.° 1151/2012.
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Breve exposicion de la fundamentacion de la peticion de decision prejudicial

En primer lugar, el VKS recuerda que, con arreglo a la legislacion bualgara, las
denominaciones geograficas y, en concreto, las indicaciones geograficas, en
particular las de productos agricolas y alimenticios, gozan de la proteccion
nacional cuando han sido debidamente registradas por una autoridad competente;
por lo tanto, existe la posibilidad de una intervencion judicial para evitar el uso no
autorizado por otro sujeto de derecho, sea cual sea su nacionalidad. De este modo
se garantiza, por un lado, una elevada calidad para los consumidores y el
cumplimiento del pliego de condiciones vy, por otro, se dificulta la posibilidad de
que se deteriore dicha calidad con la fabricacion del mismo producto per otro
productor no registrado conforme a este procedimiento.

A continuacion, el VKS sefiala que el objeto de la prateecion, juridica detlas
denominaciones geograficas para productos agricolas ¥ alimenticioséenelambito
comunitario ha sufrido una evolucion desde el _primersacto, legislativo de la
Comunidad, el Reglamento (CEE) n.° 2081/92,del Consejoydenl4 de julio de
1992, hasta el actualmente vigente Reglament0o (UE)w.2 1151/2022, que derogd y
sustituyo al Reglamento (CE) n.° 509/2006¢%y al Reglamentoy(CE) n.° 510/2006. EI
acto juridico ahora vigente refleja la concepcion acttalizada por la que se crean
mecanismos de proteccion unificados “mediante el registro de indicaciones
geograficas a escala de la Union.

El desarrollo de este fundamento juridico“para la regulacion del registro de
indicaciones geograficas €e produetos agricolas y alimenticios cuya calidad y
caracter exclusivo se asocia ‘a, regiones\europeas determinadas invita a pensar (en
particular, habida cuenta delarticulov® del'Reglamento n.° 1151/2012, en relacion
con los considerandos'd5 y 24, de.dicho'Reglamento) en una exclusion del registro
nacional y de la,proteccion juridica nacional para dichos productos.

En opinion,del' \VKS, "a,pesar de la tendencia evolutiva que se observa en el &mbito
regulado porel Reglamento, no estd expresamente excluida la posibilidad de
registraryunicamentesensel dmbito nacional productos agricolas y alimenticios
sometides %al Reglamento n.°1151/2012. Asimismo, no esta expresamente
excluida lavposibilidad de una proteccion concreta en el territorio nacional de los
Estadessmiembros cuando se trata de un litigio entre productores locales del
mismo ‘producto agricola en relacién con una indicacion geografica registrada
solamente en el ambito nacional y las supuestas infracciones se han cometido
exclusivamente en el territorio de un Estado miembro.

El 6rgano jurisdiccional remitente sefiala que, por un lado, el Derecho de la Union
no regula expresamente la posibilidad de un registro nacional paralelo de
indicaciones geograficas para productos agricolas y alimenticios y la
correspondiente proteccion uUnicamente en el territorio del Estado miembro del
registro. El VKS ve un argumento favorable a esta conclusion en el hecho de que
el articulo 9 del Reglamento n.°1151/2012 no excluye expresamente la
posibilidad de un registro y proteccion nacional de las indicaciones geogréaficas
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para los productos agricolas y alimenticios sometidos al Reglamento. Por otro
lado, esta disposicion, interpretada en relacion con los considerandos 15 y 24 del
Reglamento, parece llevar a la conclusion de que no ha lugar a una regulacion
nacional de la proteccion dentro del territorio del Estado miembro, al margen de
los casos de proteccion transitoria previstos en la disposicion en cuestion.

Por los motivos expuestos, el VKS considera necesario interpretar el articulo 9 del
Reglamento n.° 1151/2012 al objeto de aclarar si el régimen de proteccion que
establece el Reglamento excluye la posibilidad de una proteccion nacional en
virtud de la ZMGO en los casos en que las indicaciones geagréaficas para
productos agricolas y alimenticios sometidos al Reglamento “\hayan, sido
registradas Unicamente en el territorio de la Republica de Bulgaria y'conarreglo al
procedimiento de la ZMGO Yy se solicite la proteccion frente @wn infractor del
mismo Estado miembro, que use un nombre similar al de"la indicacién geegrafica
registrada.



