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Entidad bancaria BANCO SANTANDER:
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Beneficiario: Seccion n° 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil
Concepto: 0661000012172618

Parte recurrente/Solicitante: COMITE Parte recurrida: David Iglesias Garcia
INTERPROFESSIONAL DU VIN DE CHAMPAGNE Procurador/a: Francisco Sanchez Garcia
Procurador/a: Ignacio Lopez Chocarro Abogado/a: Victor Saranga

Abogado/a: Carlos Moran Medina

Cuestiones esenciales que se plantean: Denominacion de origen protegida

“Champagne”. Evocacion. Aprovechamiento de la reputacion ajena.

SENTENCIA num. 512/2022

Componen el tribunal los magistrados:

JUAN F. GARNICA MARTIN

JOSE MARIA RIBELLES ARELLANO
LUIS RODRIGUEZ VEGA

MANUEL DiAZ MUYOR

MARTA CERVERA MARTINEZ
ELENA BOET SERRA

En Barcelona, a dieciocho de marzo de dos mil veintidos

Parte apelante: =~ Comité Interprofessional du Vin de Champagne
Parte apelada: David Iglesias Garcia
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Resolucion recurrida: Sentencia
-Fecha: 13 de julio de 2018
-Demandante: Comité Interprofessional du Vin de Champagne
-Demandada: David Iglesias Garcia

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El fallo de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente:

«Que debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta por la
representacion procesal de representada por el procurador Sr. Lopez Chocarro,
contra D. David Iglesias Garcia, representado por el procurador Sr. Sdnchez
Garcia.

Ello sin imposicion expresa de las costas causadas a ninguna de las
partes».

SEGUNDQO.- Contra la anterior resolucion se interpuso recurso de apelacion por la
representacion procesal de la parte demandante. Admitido en ambos efectos se dio
traslado a la contraparte, que presento escrito de oposicion y solicité la
confirmacion de la sentencia recurrida.

TERCERO.- Recibidos los autos originales y formado en la Sala el Rollo
correspondiente, se procedio al sefialamiento de dia para votacion y fallo, que tuvo
lugar el pasado 4 de noviembre de 2021.

CUARTO.- Por providencia de 11 de julio de 2019 se dio traslado a las partes para
que pudieran hacer alegaciones sobre la procedencia de plantear una cuestion
prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unién Europea (TJUE). Tras recibir
las alegaciones de las partes, se dict6 auto de fecha 4 de octubre de 2019 en el que
se acordd plantear cuestion prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unién Europea,
con suspension del curso de las actuaciones, al que se formularon las siguientes
preguntas:

1) Si el ambito de proteccion de la una denominacion de origen permite protegerla
no solo frente a productos similares, sino también frente a servicios que pudieran
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estar vinculados a la distribucion directa o indirecta de esos productos.

2) Si el riesgo de infraccién por evocacion al que se refieren los articulos
referidos de los Reglamentos Comunitarios exige realizar principalmente un
analisis nominal, para determinar la incidencia que tiene en el consumidor medio,
o si, para analizar ese riesgo de infracciéon por evocacion previamente debe
determinarse que se trata de los mismos productos, productos similares o
productos complejos que tengan, entre sus componentes, un producto protegido
por una denominacion de origen.

3) Si el riesgo de infraccion por evocacion debe fijarse con pardmetros objetivos
cuando exista una completa o muy alta coincidencia en los nombres, o si debe
graduarse en atencion a los productos y servicios evocantes y evocados para
concluir que el riesgo de evocacion es tenue o irrelevante.

4) Si la proteccion que prevé la normativa de referencia en los supuestos de riesgo
de evocacion o aprovechamiento es una proteccion especifica, propia de las
peculiaridades de estos productos, o si la proteccion debe vincularse
necesariamente a las normas sobre competencia desleal.

QUINTO.- El TJUE, por medio de Sentencia de 9 de septiembre de 2021, dio
respuesta a las cuestiones planteadas. En su parte dispositiva, el TJUE (Sala
Quinta) declara:

1) El articulo 103, apartado 2, letra b), del Reglamento (UE) n.° 1308/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se
crea la organizacion comun de mercados de los productos agrarios y por el que
se derogan los Reglamentos (CEE) n.°922/72, (CEE) n.°234/79, (CE)
n.° 1037/2001 y (CE) n.° 1234/2007, debe interpretarse en el sentido de que
protege las denominaciones de origen protegidas (DOP) frente a
comportamientos relacionados tanto con productos como con servicios.

2) El articulo 103, apartado 2, letrab), del Reglamento n.° 1308/2013 debe
interpretarse en el sentido de que la «evocacion» a que se refiere dicha
disposicién, por una parte, no exige, como requisito previo, que el producto
amparado por una DOP y el producto o el servicio cubierto por el signo
controvertido sean idénticos o similares y, por otra parte, queda acreditada
cuando el uso de una denominacion hace surgir, en la mente de un consumidor
europeo medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz,
un vinculo suficientemente directo y univoco entre esa denominacién y la DOP.
La existencia de tal vinculo puede resultar de varios elementos, en particular, la
incorporacién parcial de la denominacion protegida, la semejanza fonética y
visual entre ambas denominaciones y la similitud que de ella se deriva, y aun a
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falta de tales elementos, de la proximidad conceptual entre la DOP y la
denominacion de que se trate o incluso de una similitud entre los productos
amparados por esa misma DOP y los productos o servicios amparados por esa
misma denominacion.

3) El articulo 103, apartado 2, letra b), del Reglamento n.° 1308/2013 debe
interpretarse en el sentido de que la «evocaciéon» contemplada en esa
disposicion no esta supeditada a la comprobacion de la existencia de un acto de
competencia desleal, puesto que esta disposicion establece una proteccién
especifica y propia que se aplica con independencia de las disposiciones de
Derecho nacional relativas a la competencia desleal.

SEXTO.-Por providencia de 15 de septiembre de 2021 se dio traslado a las partes
para alegaciones acerca del alcance de la referida resolucion para la resolucion del
recurso y el traslado fue evacuado por ambas partes. Tras lo cual se sefialo para
votacién y fallo el dia 4 de noviembre de 2021.

Actia como ponente la magistrada Elena Boet Serra.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- Términos en los que aparece determinado el conflicto en esta
instancia.

1. El Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (en adelante, CIVC)
interpuso una demanda de juicio ordinario contra David Iglesias Garcia en la que
ejercita acciones de propiedad industrial y solicita los siguientes
pronunciamientos:

«Que se DECLARE:

1) Que el uso que el demandado viene realizando del distintivo
CHAMPANILLO en el mercado, constituye una infraccion de la
denominacion de Origen Champagne.

2) Que el registro y uso del nombre de dominio “champanillo.es” asi como
el uso del distintivo CHAMPANILLO en las cuentas de las redes sociales
Facebook y Twiter del demandado constituyen una infraccion de la
denominacion de origen Champagne.

3) Como consecuencia del pronunciamiento anterior, el nombre de dominio
“champanillo.es” y las cuentas en las redes sociales de Internet en las que
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el distintivo CHAMPANILLO esté presente deben de ser cancelados.

Se CONDENE AL DEMANDADO:

a) A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

b) A cesar en el uso del distintivo CHAMPANILLO.

c) A retirar del mercado cualquier titulo, rotulo, carteles, anuncios
documentos publicitarios o comerciales, incluido Internet en los que figure
dicho distintivo.

Se ORDENE:

a) La cancelacion del nombre de dominio “champanillo.es” mediante la
remision del oficio correspondiente a la entidad Red.es.

b) La eliminacién de las cuentas identificadas con el distintivo
CHAMPANILLO en Facebook y twiter, mediante la remision del oportuno
oficio.

-Con imposicion de costas al demandado».

2. La parte demandada se opuso a lo pretendido de contrario, aduciendo que
el uso que realizaba del término “Champanillo” o “el Champanillo” era como
nombre comercial de un establecimiento de hosteleria (un bar de tapas), sin riesgo
de confusién alguno con los productos amparados bajo la denominacién de origen
Champagne y sin aprovechamiento alguno de la reputacion de la denominacion de
origen de referencia.

3. Tras los tramites correspondientes, el juzgado dicté sentencia
desestimando las pretensiones de la parte demandante.

En la sentencia se indica que «En el presente caso, tras la valoracion de
forma ponderada, de los signos en conflicto, se advierte que la evocacion que el
uso del signo “Champanillo”, realiza el demandado tanto en los establecimientos
comerciales que regenta, como en las redes sociales, puede generar respecto de la
denominaciéon «Champagne» es tenue e irrelevante, para infringir el apartado 2
del art. art. 118 quaterdecies del Reglamento (CE ) 1234/2007.

No cualquier evocacion justifica la infraccion, sino que debe estar ligada a
la proteccion otorgada a las denominaciones de origen. El producto al cual se
aplica el signo “Champanillo”, que no es un vino o bebida alcohdlica, sino el
nombre de un Bar de tapas o establecimiento de restauracion, en el que no consta
que se comercializara “champagne”, y el publico destinatario del mismo, difieren
tanto respecto de los productos amparados por la denominacion «Champagne»,
marca renombrada que goza de gran prestigio en el sector vitivinicola y de la
restauracion, que la semejanza fonética de los signos no provoca la evocacion».

La Sentencia de primera instancia hacia referencia a la jurisprudencia del
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Tribunal Supremo espafiol, Sala I, Sentencia de 1 de marzo de 2016
(ECLI:ES:TS:2016:771), en la que se cuestionaba la marca Champin, utilizada
para comercializar una bebida gaseosa no alcoholica con base de frutas utilizada en
fiestas infantiles. El Tribunal Supremo consider6 que la marca Champin no
infringia la D.O. Champagne.

4. La sentencia fue recurrida en apelacion por la demandante. El recurso
insiste en que el uso que la demandada realiza del distintivo “Champanillo”
infringe la D.O. Champagne. En particular, alega que la sentencia recurrida no ha
tenido en cuenta que (i) la demandada no solo utiliza el signo para identificar una
cadena de restaurantes sino también para identificar un vino espumoso que
comercializaba en esos establecimientos en el afio 2015 y que, afirma,
comercializoé de nuevo en el afio 2017 y que continia comercializando al tiempo
de la interposicién del recurso (doc. 44 y 45); el distintivo “Champanillo” evoca la
D.O. Champagne; (iii) la D.O. Champagne goza de una elevada reputacién y
renombre y su proteccién, conforme a sus normas especificas, se extiende también
frente a productos y servicios no comparables a los vinos de Champagne; el uso
del signo “Champanillo” para distinguir establecimientos de bar de tapas y
restaurante evoca la denominacion de origen y se aprovecha indebidamente de su
reputacion.

5. La demandada se opone al recurso. Niega que el uso que realiza del
nombre comercial “Champanillo” evoque la denominacion de origen, aduciendo
que “seria contraproducente para su negocio que la evocara, ya que no se trata de
establecimientos de lujo ni se sirve champagne en los mismos, todo lo contrario se
trata de bares de tapas que se diferencian en el mercado por su sencillez y precio
sumamente econOmico”, que en sus establecimientos se sirven copas de vino, pero
no se comercializan botellas de vino, y que no se aprovecha de la reputacion de la
denominacion de origen ni diluye su distintividad o notoriedad.

6. Este tribunal ha planteado cuestion prejudicial ante el TJUE y el TJUE ha
dictado Sentencia con fecha 9 de septiembre de 2021, C-783/19, as. Comité
Interprofessionel du Vin de Champagne y GB (en adelante, STJUE Champanillo)
en los términos expuestos en los anteriores antecedentes de hecho 4) y 5).

SEGUNDQO.- Principales hechos que sirven de contexto.
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7. Los hechos de los que partimos son los siguientes:

1) El Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (en adelante, C.I.V.C.), es
una entidad reconocida por el derecho francés encargada de velar por los intereses
de los productores de Champagne, asi como de la defensa legal de la propia
Denominacién de Origen Champagne en todo el mundo.

2) E1 C.ILV.C,, tal y como se establece en la Ley francesa de 12 de abril de 1941, es
una organizacion semigubernamental que tiene personalidad juridica y
legitimacién para ejercer acciones, ante los Tribunales en defensa de la
Denominacion Champagne.

3) La denominacién de origen “Champagne” se halla protegida actualmente por el
Decreto francés n° 2010-1441 de 22 de noviembre de 2010, siendo de aplicacién
en Espafia, en virtud de lo acordado en el Convenio entre el Estado Espafiol y la
Republica Francesa sobre la proteccion de las denominaciones de origen,
indicaciones de procedencia y denominaciones de ciertos productos, y su protocolo
de 27 de junio de 1973.

4) La Denominacion de Origen “Champagne” también es objeto de protecciéon, a
nivel internacional, a través de su registro ante la Organizacion Mundial de la
Propiedad Intelectual (docs. 3 a 8 de la demanda).

5) Existe un reconocimiento y renombre mundial de la Denominacién de Origen
Champagne (docs. 9 a 16 de la demanda).

6) David Iglesias Garcia utiliza el distintivo “CHAMPANILLO” para distinguir
unos establecimientos de bar y tapas situados en las localidades de Barcelona,
Mollet del Vallés, Calella y Cardedeu (docs. 17 a 19 de la demanda).

7) El demandado ha intentado registrar, en la Oficina Espafiola de Patentes y
Marcas (OEPM) como marca el distintivo “Champanillo”, en dos ocasiones
sucesivas y en ambas, tras la oposicion realizada por la demandante, se le ha
denegado el registro por su incompatibilidad con la denominaciéon de origen
Champagne, mediante Resoluciones de fechas 8 de febrero de 2011 y 14 de abril
de 2015 (documentos 29 y 32 de la demanda)

8) El Sr. Iglesias utiliza también el término “Champanillo” para publicitar sus
establecimientos de restauracion (bebidas y tapas) en redes sociales (documentos
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22 y 23 de la demanda) y en publicidad sobre soportes tradicionales (cartas, flyers
y anuncios). Ademas, emplea el nombre de dominio “champanillo.es”
(documentos 20 y 21 de la demanda).

9) La parte demandante acreditaba documentalmente que el Sr. Iglesias hasta el
afio 2015 comercializé en sus establecimientos una bebida espumosa denominada
“Champanillo”, cesando en la comercializacion de este vino espumoso cuando fue
requerido por la actora. (documentos 24 a 26 de la demanda).

10) Ademas, en la publicidad de los establecimientos utiliza como soporte grafico
la fotografia de dos copas con una bebida espumosa.

COPA CHAMPANI L‘O l

b -

BARCELONA » CALELLA » CARDEQEY « MOLLET

TERCERO.- Evocacion de la denominacion de origen Champagne mediante
la denominacion “Champanillo” que designa un servicio.

8. Norma aplicable

8.1. La denominacion “Champagne” es una denominacion de origen protegida
(DOP) que cae en el ambito de aplicacién del Reglamento n° 1308/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea
la organizaciéon comun de mercados de los productos agrarios. Asi resulta de su
articulo 92.1 [Las normas relativas a las denominaciones de origen, las
indicaciones geogrdficas y los términos tradicionales fijadas en la presente
seccion se aplicardn a los productos contemplados en el anexo VII, parte II,
puntos 1,3 a6, 8,9, 11, 15 y 16], en relacion con el anexo II, parte II, punto 5, que
define las caracteristicas del vino espumoso de calidad, al que pertenece el
champén, como afirma la STJUE Champanillo, ap. 10.
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El Reglamento 1308/2013 ha derogado y sustituido el Reglamento n°. 1234/2007
del Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organizacion comun
de mercados agricolas y se establecen disposiciones especificas para
determinados productos agricolas, en su version modificada por el Reglamento
(UE) n°. 517/2013 del Consejo, de 13 de mayo de 2013, y resulta aplicable desde
el 1 de enero de 2014. El Reglamento (UE) 2021/2117, de 2 de diciembre de 2021,
en vigor desde el 6 de diciembre de 2021, ha modificado el Reglamento
1308/2013, en particular, su articulo 103.2.

Al supuesto de autos resulta de aplicacion por razones temporales el citado
Reglamento 1308/2013, en su redaccién anterior a la modificacién operada por el
Reglamento 2021/2117.

8.2. En relacion con el ambito de proteccion de la DOP, el art. 103 del Reglamento
1308/2013 establece:

1. Las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geogrdficas
protegidas podrdn ser utilizadas por cualquier operador que comercialice vino
elaborado de conformidad con el pliego de condiciones del producto
correspondiente.

2. Las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geogrdficas
protegidas, asi como los vinos que utilicen esos nombres protegidos con arreglo al
pliego de condiciones del producto, estaran protegidas de:

a) todo uso comercial directo o indirecto de un nombre protegido:

i) por parte de productos comparables que no se ajusten al pliego de
condiciones del nombre protegido, o

ii) en la medida en que ese uso aproveche la reputacion de una
denominacion de origen o una indicacion geogrdfica;

b) toda usurpacion, imitacion o evocacion, aunque se indique el origen verdadero
del producto o el servicio o si el nombre protegido se traduce, transcribe o
translitera, o va acompafiado de los términos '"estilo", "tipo", "método",

mon mon mnonn

"producido como", "imitacion", "sabor arecido" u otros andlogos;
b ) b

c) cualquier otro tipo de indicacion falsa o enganosa en cuanto a la procedencia,
el origen, la naturaleza o las caracteristicas esenciales del producto, en el envase
o en el embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos al producto
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vinicola de que se trate, asi como la utilizacion de envases que por sus
caracteristicas puedan crear una impresion errénea acerca de su origen;

d) cualquier otra prdctica que pueda inducir a error al consumidor acerca del
verdadero origen del producto.

3. Las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geogrdficas
protegidas no podran pasar a ser genéricas en la Union con arreglo al articulo
101, apartado 1.

8.3. El recurso, como la demanda, sostiene que la utilizacién del signo
“Champanillo” que realiza la demandada evoca la DOP Champagne y, por ello, la
infringe con arreglo a la letra b) del art. 103.2 del Reglamento 1308/2013.

La STJUE Champanillo ha interpretado el articulo 103.2 del Reglamento
1308/2013, distinguiendo los ambitos de aplicacién de las letras a) y b) del referido
precepto en los términos siguientes:

36 (...) el articulo 103, apartado 2, del Reglamento n.° 1308/2013 contiene una
enumeracion graduada de comportamientos prohibidos, que se basa en la
naturaleza de dichos comportamientos (...)

37 (...) el articulo 103, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento n.°
1308/2013 persigue prohibir toda utilizacion directa o indirecta de una
denominacion registrada que se aproveche de la reputacion de una denominacion
de origen o de una identificacion geogrdfica protegida mediante el registro, en
una forma que desde el punto de vista fonético o visual sea idéntica a esa
denominacion o, cuando menos, muy similar (...)

38 (...) puede apreciarse la existencia de un «uso» de la DOP, en el sentido del
articulo 103, apartado 2, letra a), del Reglamento n.° 1308/2013, cuando el grado
de similitud entre los signos en conflicto es particularmente elevado y proximo a
la identidad desde el punto de vista visual o fonético, de modo que el uso de la
indicacion geogrdfica protegida se hace en una forma que presenta unos vinculos
tan estrechos con ella que el signo controvertido es claramente indisociable de
dicha indicacion.

39 A diferencia de los comportamientos a que se refiere el articulo 103, apartado
2, letra a), del Reglamento n.° 1308/2013, los comprendidos en el dambito de
aplicacion del articulo 103, apartado 2, letra b), de dicho Reglamento no utilizan
ni directa ni indirectamente la propia denominacion protegida, sino que la evocan
de tal manera que el consumidor establece un vinculo suficiente de proximidad
con esa denominacion
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40 De ello se deduce que el concepto de «uso», en el sentido del articulo 103,
apartado 2, letra a), del Reglamento n.° 1308/2013, debe interpretarse de forma
estricta, so pena de privar de todo objeto a la distincion entre este concepto y, en
particular, el de «evocacion», en el sentido del articulo 103, apartado 2, letra b),
de dicho Reglamento, lo que seria contrario a la voluntad del legislador de la
Union.

8.4. A la luz de la doctrina del TJUE para determinar la aplicacion al supuesto de
autos de la norma de la letra b) del art. 103.2 Reglamento, invocada por la actora,
es necesario realizar, en primer lugar, un juicio de comparacion de la similitud de
los signos enfrentados: la DOP Champagne y el signo controvertido
“Champanillo”.

9. Similitud entre la DOP Champagne y el signo “Champanillo”

9.1. En relacion con la similitud entre los signos enfrentados y la norma aplicable,
la STJUE Champanillo ha sefialado lo siguiente:

“ 41 En el litigio principal, y sin perjuicio de la apreciacion del organo
jurisdiccional remitente, se plantea la cuestion de si el signo CHAMPANILLO
controvertido, que resulta de la union del término champagne en espafiol
(champdn), sin tilde en la vocal «a», con el sufijo diminutivo «illo», y que
significa, en espanol, «pequefio champdn», es comparable o no a la DOP
«Champagne». Parece que, si bien es sugerente de dicha apelacion, dicho signo se
aleja sensiblemente de esta desde el punto de vista visual o fonético. Por
consiguiente, con arreglo a la jurisprudencia mencionada en los apartados 36 a
39 de la presente sentencia, el uso de tal signo no parece estar comprendido en el
dmbito de aplicacién del articulo 103, apartado 2, letra a), del Reglamento n.°
1308/2013”

9.2. Incumbe a este tribunal apreciar si los signos enfrentados son similares a los
efectos de las letras a) o b) del art. 103.2 Reglamento 1308/2013.

Para realizar el juicio de similitud entre los signos enfrentados debemos partir de
que la proteccion de las DOP no excluye el uso de la traducciéon de la DOP. Asi
resulta de la doctrina del TJUE que ha considerado que constituye un uso, en el
sentido de la letra a), de la DOP Champagne el empleo del signo Champagner, que
es la traduccion al aleman de Champagne (STJUE 20 diciembre 2017, C- 393/16,
ap.34, y la STJUE 14 de julio de 2011, C- 4/10 y C-27/10, ap.55, en relacion con la
indicacion geografica “Cognac”).
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De tal suerte, tanto si realizamos la comparacion entre la DOP Champagne, como
su traduccion al espafiol champan, y el signo denominativo “Champanillo” se
aprecia que, si bien son similares, no son idénticas o cuasi idénticas, en el sentido
de la letra a) del art. 103.2 del Reglamento 1308/2013. Lo que nos lleva a excluir,
aplicando los criterios de la STJUE Champanillo, que el uso del signo
“Champanillo” que realiza la demandada, tanto para designar de forma directa los
bares de tapas como para promoverlos en las redes sociales y mediante folletos
publicitarios, no queda comprendido en el ambito de prohibicién de la letra a) del
referido precepto.

Ahora bien, una comparaciéon visual, fonética y también conceptual de las
denominaciones enfrentadas permite concluir que presentan una gran similitud. A
nivel visual, el grado de similitud es elevado ya que comparten las siete primeras
letras, diferenciandose unicamente por el sufijo “illo” que afiade el signo
controvertido. A nivel fonético, son similares al coincidir en ambas
denominaciones la pronunciacién de “champan”. Finalmente, a nivel conceptual,
“champanillo” es también similar a champan. La union del sufijo diminutivo “illo”
al término “champan” (sin tilde) solo modifica ligeramente el significado de
champan, afiadiéndole una expresion de tamafio “mas pequefio” o afectiva, sin que
esa adicion impida al puablico destinatario percibir en la denominacién
controvertida el significado del producto champén (vino espumoso).

9.3 Por ello, estimamos que procede examinar si el uso realizado por el
demandado de champanillo evoca la DOP y esta prohibido por la letra b) del art.
103.2 Reglamento 1308/2013.

10. Evocacion

10.1 En relaciéon con el concepto de evocacion ex art. 103.2.b) Reglamento
1308/2013, la STJUE Champanillo recuerda que conforme a reiterada
jurisprudencia del TJUE el concepto de «evocacion» abarca un supuesto en el que
el signo utilizado para designar un producto incorpora una parte de una
indicacion geogrdfica protegida o de una DOP, de modo que se lleva al
consumidor, a la vista del nombre del producto en cuestion, a pensar, como
imagen de referencia, en la mercancia que se beneficia de esa indicacion o de esa
denominacion (ap. 55) y declara que el criterio decisivo es si el consumidor, en
presencia de una denominacion controvertida, se ve inducido a pensar
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directamente, como imagen de referencia, en los productos amparados por la
DOP, extremo que corresponde al juez nacional apreciar, teniendo en cuenta, en
su caso, la incorporacion parcial de una DOP a la denominacién impugnada, una
relacion fonética o visual entre dicha denominacién y esa DOP, o una proximidad
conceptual entre dicha denominacion y esa DOP (ap. 58), afiadiendo que no
requiere que el producto amparado por la DOP y el producto o servicio amparado
por la denominacion impugnada sean idénticos o similares (ap. 61).

Y con relacion al publico de referencia, cuya percepcion debe tenerse en cuenta
para apreciar la existencia de evocacién en el sentido de la referida norma, es un
consumidor europeo medio, normalmente informado y razonablemente atento y
perspicaz (ap. 62). Ese concepto debe entenderse referido a los consumidores
europeos, incluidos los consumidores del estado miembro en el que fabrica el
producto que da lugar a la evocacion de la denominacion protegida o al que tal
denominacioén estd vinculada geogrdficamente, y en el que dicho producto se
consume mayoritariamente (STJUE 2 de mayo de 2019, C-614/17, Queso
Manchego). Explica la STJUE Champanillo que la proteccion efectiva y uniforme
de las denominaciones protegidas en todo ese territorio exige que no se tengan en
cuenta circunstancias que Uunicamente puedan excluir la existencia de una
evocacion en lo que respecta a los consumidores de un solo Estado miembro. No
obstante, para aplicar la proteccion prevista en el articulo 103, apartado 2, letra
b), del Reglamento n° 1308/2013, la existencia de una evocacion también puede
evaluarse unicamente en relacion con los consumidores de un solo Estado
miembro (ap. 64).

De lo que se sigue que, en el supuesto de autos, la existencia de evocacion en el
consumidor medio que se encuentra en Espafia permitira aplicar la proteccién de la
letra b) del art. 103.2 del citado Reglamento. Dado que la apreciacion de una
evocacion en relacion tnicamente con el consumidor medio de un solo Estado
miembro es suficiente para que se aplique la proteccién de la citada norma, el
publico de referencia a que atenderemos para evaluar la existencia de evocacién en
nuestro caso es el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente
atento y cuidadoso, de Espafia.

10.2 Corresponde a este tribunal determinar si el empleo de “Champanillo” evoca
la DOP champagne con arreglo a los criterios sefialados por la STJUE

Champanillo. Asi lo dispone la referida Sentencia:

65 En el litigio principal, corresponde al érgano jurisdiccional remitente apreciar,
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teniendo en cuenta todos los elementos pertinentes que caracterizan el uso de la
DOP de que se trata y el contexto en el que este se inscribe, si la denominacion
CHAMPANILLO puede hacer surgir, en la mente de un consumidor europeo
medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, un vinculo
suficientemente directo y univoco con el champdn, para que dicho o6rgano
jurisdiccional pueda examinar, a continuacion, si, en el caso de autos, existe una
evocacion, en el sentido del articulo 103, apartado 2, letra b), del Reglamento n.°
1308/2013, de dicha DOP. En el marco de esta apreciacion, el organo
jurisdiccional remitente deberd tomar en consideracion varios elementos, entre los
que figuran, en particular, la gran similitud tanto visual como fonética existente
entre la denominacion controvertida y la denominacion protegida y la utilizacion
de la denominacion controvertida para designar servicios de restauracion y con el
fin de realizar publicidad.

10.3 Aplicando la anterior doctrina al supuesto de enjuiciamiento, estimamos que
para apreciar la concurrencia de evocacion en el sentido del art. 103.b) Reglamento
1308/2013 en nuestro caso son relevantes y pertinentes las circunstancias
siguientes:

Primera.- La similitud visual, fonética y conceptual entre las denominaciones
enfrentadas, como hemos expuesto en el anterior fundamento de derecho 9.2.

Ademas, los rotulos y mensajes publicitarios que utiliza el demandado incluyen
junto a la denominacién “Champanillo” una imagen en la que figuran dos copas
con vino espumoso de color rojo que se entrechocan representando el acto de un
brindis, debiendo destacar que el disefio o forma de las copas es coincidente con
las que tradicionalmente se utilizan para el consumo de champan, también
conocidas como copa “pompadour” (como se aprecia en la imagen incorporada en
el anterior fundamento de derecho 7).

Segunda.- Los servicios designados con la denominacion “Champanillo”.

Debemos destacar que la STJUE Champanillo ha declarado que el art. 103.2.b)
Reglamento 1308/2013 debe interpretarse en el sentido de que protege las DOP
frente a comportamientos relacionados tanto con productos como con servicios
(ap. 52) y que una interpretacion del articulo 103, apartado 2, letra b), del
Reglamento n.° 1308/2013 que no permitiera proteger una DOP cuando el signo
controvertido designa un servicio no solo no seria coherente con el amplio
alcance que se reconoce a la proteccion de las indicaciones geogrdficas
registradas, sino que, ademds, no permitiria alcanzar plenamente este objetivo de

Pagina 14 de 20



Codi Segur de Verificacio: 6A41YAS7J8RW6TB8S30SQYDH10TNOAF

Doc. electronic garantit amb signatura-e. Adreca web per verificar: https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html

Signat per Boet Serra, Elena; Garnica Martin, Juan Francisco; Rodriguez Vega, Luis; Ribelles Arellano, José Maria; Diaz Muyor,

Data i hora 21/03/2022 12:46

Manuel; Cervera Martinez, Marta ;

proteccion, puesto que también es posible aprovecharse indebidamente de la
reputacion de un producto amparado por una DOP cuando la prdctica
contemplada en esa disposicion se refiere a un servicio (ap. 51). Asimismo, el
Reglamento 1308/2013, en su considerando 97, dispone que con el fin de fomentar
la competencia leal y no inducir a error a los consumidores, es preciso que esta
proteccion se extienda asimismo a productos y servicios que no se regulan
mediante el presente Reglamento, ni se recogen en el anexo I de los Tratados.

No resulta controvertido que la demandada utiliza el signo “Champanillo” para
designar establecimientos de bar y tapas y que en los mismos se sirve vino
espumoso. Ademas, la prueba documental obrante en autos acredita que hasta el
afio 2015 comercializé en sus establecimientos una bebida espumosa denominada
“Champanillo” (documento 24 de la demanda) y que en la campafia promocional
de diciembre 2017 publica anuncios con la fotografia de una copa de vino
espumoso acompaiiada de la leyenda “Durante todo diciembre te invitamos a una
copa de Champanillo” (documento 43).

De lo que resulta que el demandado emplea el signo “Champanillo” para designar
servicios que estan vinculados o, cuando menos, no resultan ajenos o distantes a la
comercializacién o al consumo de bebidas del mismo tipo que el producto
amparado por la DOP Champagne.

10.4 Aprovechamiento de la reputacion ajena

En contra de lo que sostiene la demandada, no es menester para la aplicacion de la
prohibicion de la letra b) del art. 103.2 Reglamento 1308/2013 que se genere un
riesgo de confusion entre las denominaciones enfrentadas o que el consumidor
crea que en los establecimientos del demandado se comercializa champan o que
existe un vinculo comercial entre la demandada y las empresas legitimadas para su
comercializacion y para el uso de la DOP. Es suficiente para su aplicacion que el
uso del signo “Champanillo” pueda generar en el consumidor una evocacion,
asociacion ilicita, con la DOP “Champagne”.

La STJUE Champanillo recuerda que la interpretacion del art. 103.2.b)
Reglamento 1308/2013 debe ser coherente con el amplio alcance que se reconoce a
la proteccién de las DOP que esta destinada a extenderse a todos los usos que se
aprovechen indebidamente de la reputaciéon de que gozan los productos amparados
por una DOP (ap. 46 a 51). Asi, la referida norma prohibe toda prdctica
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encaminada a aprovechar indebidamente la reputacion de una DOP (o de una
IGP) en virtud de una asociacion con ésta (ap. 37 de las Conclusiones del
Abogado General, al que se remite el ap. 50 de la STJUE Champanillo).

Debe significarse, como recuerda la STJUE Champanillo (ap. 49) que este
Reglamento constituye un instrumento de la politica agricola comtin que tiene
esencialmente por objeto garantizar a los consumidores que los productos
agricolas que llevan una indicacion geogrdfica registrada con arreglo a dicho
Reglamento presentan, debido a su procedencia de una zona geogrdfica concreta,
determinadas caracteristicas particulares y ofrecen, por lo tanto, una garantia de
calidad debido a su procedencia geogrdfica, a fin de permitir que los productores
agricolas que hayan realizado esfuerzos cualitativos reales obtengan como
contrapartida mayores ingresos y de impedir que los terceros se aprovechen
abusivamente de la reputacion derivada de la calidad de dichos productos
(sentencia de 20 de diciembre de 2017, Comité Interprofessionnel du Vin de
Champagne, C-393/16, EU:C:2017:991, apartado 38 y jurisprudencia citada).

La valoracion conjunta de todas las circunstancias descritas en el anterior
fundamento de derecho 10.3 nos lleva a concluir que el uso realizado por el
demandado de la denominacion “Champanillo” supone un aprovechamiento
indebido de la reputacion de que gozan los productos amparados por la DOP
Champagne. Y ello por cuanto todos los elementos indicados que concurren en el
empleo de la denominacion “Champanillo” para designar los servicios que presta
el demandado facilitan la atraccién de la clientela por asociacion con la DOP, ya
que llevan al consumidor medio radicado en Espafia a pensar directamente, como
imagen de referencia, en un producto que goza de elevada implantaciéon y
reputacion en el mercado, los productos amparados por la DOP, estableciendo un
vinculo directo y univoco entre ese signo (“Champanillo”) y el “Champagne”. El
demandado, con el empleo del signo “Champanillo”, genera en el consumidor una
atraccién mayor hacia sus servicios que la que alcanzaria con un signo desprovisto
de las caracteristicas, calidad y reputacion de que goza la DOP “Champagne” y
que reconoce el consumidor medio en el signo “Champagne”. El demandado se
apropia de los esfuerzos ajenos realizados para obtener la reputacion y calidad de
la DOP “Champagne” cuando comercializa sus servicios con un signo
(“Champanillo”) que traslada al consumidor medio la imagen de esas referencias
que representa la DOP y ello permite, al menos en el inicio, atraer mas facilmente
o con menor esfuerzo propio al consumidor medio. El uso del signo
“Champanillo” lleva al consumidor medio que se encuentra en Espafia a vincularlo
(sin ser necesario que lo confunda) con la DOP “Champagne” y, al menos en un
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principio, trasladar a los servicios ofertados por el demandado el crédito o
reputacion que atesora la DOP, lo que facilita la atraccion de la clientela hacia la
oferta de los servicios con el signo “Champanillo”; esto es, aprovechando el
demandado la reputacion de la DOP “Champagne™.

11. Lo expuesto determina que el uso que el demandado realiza del distintivo
“Champanillo” constituye una infraccion por evocacion de la DOP “Champagne”
con base en el art.103.2.b) Reglamento 1308/2013.

CUARTO.- Acciones ejercitadas en la demanda: declarativa, cesacion y
remocion.

12. El Reglamento 1308/2013 no prevé las acciones que pueden ejercitarse en
defensa de una DOP. Sin embargo, la DOP regulada en el referido Reglamento es
un derecho de propiedad industrial y, como tal, tiene la naturaleza de un derecho
de exclusiva que supone que la actora, en cuanto legitimada para el uso de la DOP
“Champagne”, puede ejercitar las acciones para la proteccion del derecho de
exclusiva, sin ser necesario que esas acciones estén expresamente previstas y
requladas en la ley, ni tampoco acudir a las acciones de competencia desleal, que
no estdn previstas para el ejercicio del ius prohibendi propio de un derecho de
exclusiva. La atribucion por el ordenamiento juridico de un determinado derecho
supone la atribucién de las acciones necesarias para hacerlo efectivo, sin
necesidad de que la ley las regule expresamente, por mas que en ocasiones sea
conveniente y ttil tal regulacién, y aunque el legislador pueda también prever
acciones, o aspectos de las mismas, que vayan mds alla de lo estrictamente
necesario para la proteccion del derecho (STS 451/2019, de 18 de julio de 2019).

13. En la demanda se ejercita una accion declarativa de infraccién de la DOP
“Champagne”. En concreto, se solicita que se declare: 1) Que el uso que el
demandado viene realizando del distintivo CHAMPANILLO en el mercado,
constituye una infraccion de la denominacion de Origen Champagne. 2) Que el
registro y uso del nombre de dominio “champanillo.es” asi como el uso del
distintivo CHAMPANILLO en las cuentas de las redes sociales Facebook y Twiter
del demandado constituyen una infraccion de la denominacion de origen
Champagne. 3) Como consecuencia del pronunciamiento anterior, el nombre de
dominio “champanillo.es” y las cuentas en las redes sociales de Internet en las
que el distintivo CHAMPANILLO esté presente deben de ser cancelados.
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Conforme al fundamento de derecho anterior 10, que justifica la existencia de
infraccion por evocacion de la DOP “Champagne” con el uso del signo
“Champanillo”, y resultando acreditado que el demandado usa el signo
champanillo como nombre de dominio y en las redes (Facebook y Twitter) procede
estimar la accion declarativa de infraccion ejercitada por la actora, esto es, (i) que
el uso que el demandado viene realizando del distintivo “Champanillo” en el
mercado, constituye una infraccion de la denominacion de Origen Champagne. Y
(ii) que el uso del nombre de dominio “champanillo.es”, asi como el uso del
distintivo “Champanillo” en las cuentas de las redes sociales Facebook y Twitter
del demandado constituyen una infraccion de la denominaciéon de origen
“Champagne”.

14. También se ejercitan en la demanda acciones de cesaci6on y remocion,
solicitando, en concreto, que se condene al demandado: a) A estar y pasar por las
anteriores declaraciones. b) A cesar en el uso del distintivo CHAMPANILLO. c) A
retirar del mercado cualquier titulo, rotulo, carteles, anuncios documentos
publicitarios o comerciales, incluido Internet en los que figure dicho distintivo. Se
ordene: a) La cancelacion del nombre de dominio “champanillo.es” mediante la
remision del oficio correspondiente a la entidad Red.es. b) La eliminacion de las
cuentas identificadas con el distintivo CHAMPANILLO en Facebook y twiter,
mediante la remision del oportuno oficio.

Atendiendo al ius prohibendi del derecho de exclusiva sobre la DOP “Champagne”
y ala estimacion de la accién declarativa de infraccién en los términos expresados
en el anterior fundamento de derecho 12, procede estimar (i) la acciéon de cesacion
del uso ilicito de la DOP, condenando al demandado a cesar en el uso del signo
“Champanillo” en el mercado y en las cuentas de las redes sociales Facebook y
Twitter, asi como a cesar en el uso del nombre de dominio “champanillo.es”; y (ii)
la accion de remocion para eliminar e impedir los efectos del uso ilicito realizado
de la DOP “Champagne”, condenando al demandado retirar del mercado cualquier
titulo, roétulo, carteles, anuncios documentos publicitarios o comerciales, incluido
Internet en los que figure dicho distintivo, y a cancelar y eliminar las cuentas
identificadas con el signo “Champanillo” en las redes sociales Facebook y Twitter.
En cuanto a la pretension de cancelacion del nombre de dominio “champanillo.es”,
también la estimamos para asegurar la efectividad de la condena al cese del uso del
nombre de dominio.
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Por todo ello, procede estimar el recurso de apelacion y, con él, la demanda,
revocando la sentencia de primera instancia.

QUINTO.- Costas.

15. La estimacion del recurso conlleva que, de conformidad con el articulo 398.2
LEC, no procede hacer expresa imposicion de las costas causadas en la segunda
instancia.

16. A pesar de estimarse la demanda, las dudas de derecho sobre la interpretacion
de la norma aplicable existentes en el caso al tiempo de contestar la demanda,
puestas de manifiesto por la necesidad de elevar una peticion de decisién
prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unién Europea, justifican no hacer expresa
imposicién de las costas causadas en la primera instancia, de conformidad con el
art. 394.1 LEC.

FALLAMOS

Estimar el recurso de apelacion interpuesto por la representacion procesal
de Comité Interprofessional du Vin de Champagne contra la sentencia del Juzgado
Mercantil nim. 6 de Barcelona de fecha 13 de julio de 2018, dictada en las
actuaciones de las que procede este rollo, que se revoca; y, en su lugar, dictamos
otra por la que estimamos la demanda formulada por Comité Interprofessional du
Vin de Champagne contra David Iglesias Garcia y, en consecuencia,

1°. Declarar (i) que el uso que el demandado viene realizando del distintivo
“Champanillo” en el mercado, constituye una infraccién de la denominacién de
Origen Champagne; y (ii) que el uso del nombre de dominio “champanillo.es”, asi
como el uso del distintivo “Champanillo” en las cuentas de las redes sociales
Facebook y Twitter del demandado, constituyen una infraccion de la denominacion
de origen protegida “Champagne”.

2°. Condenar a David Iglesias Garcia (i) a estar y pasar por las anteriores
declaraciones; (ii) a cesar en el uso del signo “Champanillo” en el mercado y en
las cuentas de las redes sociales Facebook y Twitter; y (iii) a cesar en el uso del
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nombre de dominio “champanillo.es”.

3°. Condenar a David Iglesias Garcia (i) retirar del mercado cualquier titulo, rotulo,
carteles, anuncios documentos publicitarios o comerciales, incluido Internet en los
que figure dicho distintivo; y (ii) a cancelar y eliminar las cuentas identificadas
con el signo “Champanillo” en las redes sociales Facebook y Twitter.

4°. Acordar la cancelacion del nombre de dominio “champanillo.es”, a cuyos
efectos se remitird el oficio correspondiente a la entidad Red.es ordenando la
cancelacion.

5°. No se hace expresa condena en las costas de la primera instancia y del recurso y
con devolucion del depdsito constituido para interponer el recurso.

Contra la presente resolucion las partes legitimadas podran interponer
recursos de casacion y/o extraordinario por infraccién procesal, ante este tribunal,
en el plazo de los veinte dias siguientes al de su notificacion, conforme a los
criterios legales y jurisprudenciales de aplicacion.

Remitanse los autos originales al Juzgado de procedencia con testimonio de
esta sentencia, una vez firme, a los efectos pertinentes.

Asi lo pronuncian mandan y firman los ilustrisimos sefiores magistrados
componentes del tribunal, de lo que doy fe.
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Carrer Roger de Flor, 62-68 - Barcelona
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Tel. 938294451
Fax: 938294458

NIG 0801947120168009036
Recurs d'apel-lacié 1726/2018 2

Matéria: Judici Ordinari

Organ d'origen: Jutjat Mercantil nim. 06 de Barcelona
Procediment d'origen: Procediment ordinari 12/2017

Entitat bancaria: Banc de Santander

Per a ingressos en caixa, concepte: 0661000012172618

Pagaments per transferéncia bancaria: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274
Beneficiari: Seccié num. 15 de I'Audiéncia Provincial de Barcelona. Civil
Concepte: 0661000012172618

Part recurrent / Sol-licitant: COMITE Part contra la qual s'interposa el recurs: David Iglesias
INTERPROFESSIONAL DU VIN DE CHAMPAGNE Garcia

Procurador/a: Ignacio Lopez Chocarro Procurador/a: Francisco Sanchez Garcia
Advocat/ada: Carlos Moran Medina Advocat/ada: Victor Saranga Pinhas

DILIGENCIA DE PUBLICACIO

Faig constar que, un cop el tribunal ha signat la Senténcia num. 512/2022, de data 18
de mar¢ de 2022, se'n fa la publicitat que estableixen la Constitucio i les lleis. En dono
fe.

Barcelona, 22 de marg de 2022

La lletrada de I'Administracié de justicia

Maria Dolors Cortina Alarcéon

Podeu consultar I'estat del vostre expedient a I'area privada de seujudicial.gencat.cat.

Les persones interessades queden informades que les seves dades personals s'han incorporat al fitxer
d'assumptes de l‘oficina judicial, sota la custodia i responsabilitat d’aquesta, on es conservaran amb
caracter confidencial i es tractaran amb la maxima diligencia.

Aixi mateix, queden informades que les dades que conté aguesta documentacié son reservades o
confidencials i que el tractament que se'n pugui fer queda sotmeés a la legalitat vigent.

Les parts han de tractar les dades personals que coneguin a través del procés de conformitat amb la

normativa general de proteccié de dades. Aquesta obligacié incumbeix als professionals que representen i
assisteixen les parts, aixi com a qualsevol altra persona que intervingui en el procediment.
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L'Gs il-legitim de les dades pot donar lloc a les responsabilitats establertes legalment.

Amb relaci6 al tractament de les dades amb finalitat jurisdiccional, els drets d'informacid, accés,
rectificacio, supressio, oposicid i limitacié s’han de tramitar conforme a les normes que siguin aplicables
en el procés en qué s'obtinguin les dades. Aquests drets s’han d’exercir a I'drgan o oficina judicial en que
es tramita el procediment i n’ha de resoldre la petici6 qui en tingui la competéncia atribuida en la
normativa organica i processal.

Tot aix0 de conformitat amb el Reglament EU 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, la Llei
organica 3/2018, de 6 de desembre, de proteccié6 de dades personals i garantia dels drets digitals i el
capitol | bis del titol Ill del llibre 11l de la Llei organica 6/1985, de I'1 de juliol, del poder judicial.
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