La proteccion de las
Indicaciones Geograficas
en Internet

GUIA PRACTICA DE AREPO
VERSION 2023

Guia elaborada por AREPO, Asociacion de las Regiones Europeas de los Productos de Origen - con la participacion de UTAD,
Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro, para los aspectos juridicos portugueses - en el marco del proyecto AGROSMARTglobal,
cofinanciado por la UE a través del FEDER, Fondo Europeo de Desarrollo Regional, dentro del programa Interreg Sudoe 2014-2020

interreg
Sudoe o

AGROSMART e REGIONS EUROPEENNES

8 lobal DES PRODUITS D'ORIGINE

EUROPEAN UNION

European Regional Development Fund Cofinanciado por el FEDER




La proteccion de las IG en Internet, Guia practica | Version del 15 de marzo de 2023

Contenido

AGrad@CiMIENTOS ....ccocvuiiiieiiieiriniiintinseiessisssiessssessssssssssossssssssssssssesssssssasssssssssssssssssesssssssassssssssssasssans 3
ADBreviaturas Y SIGlAs .....c.civviiiiiiciininiiineininiinniinntiisneiisssissssiessssesssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssassssns 4
Tabla de Cifras.....coceiiiicrrrnr st a s s sa s 7
CUAAIOS @ @NEXOS....coueiuiiuiiuiisiiseisessesstsst et ssstsssssssssssstssssssssesssessesssssssssssssssessssessesssessssssassnns 11
Contexto Y 0bjJetivo de 1a SUIA .....ccceverreriirnirierieieercnnennenieeiesenesasesnsesnsssnsssnsssasssasesasesnsssasssassnns 12
Parte 1 | Internet: ;Cuales son los retos para [as [G? .......cccceeveevervieeneeneeneennnn, 15
I. ¢Por qué proteger a las IG en Internet? . . . e e eaeeen 15
A. Nuevas herramientas de Marketing.........ccovvverieriieniienieneeneesee e sne e sees 15

B. Una reputacion que atraiga el interés de terCeros .....ccvviiierieriieniienienienee e siee e 18

C. Los limites estructurales de INTEINET........coiiieeeiiriiieeseeeee et 19

Il. Multiples bienes y derechos a proteger por los profesionales .. . FR 23
A. Las marcas y las indicaciones SEOEIafiCas ....ccvvverierierienienieeniie sttt e s 23

= I TS (o= (o] o Yo LIPS OPP 24

C. IMAZEN Y FEPULACION ..etietieitee sttt sttt sttt st sttt saae s e sabessbesabesnbeesbeesaeesbesabesnbeenbeenseensees 24

Ill. Actores con derechos, pero también con deberes........ creenrrenneeans S 25
A. ACtOres INSItUCIONAIES ...eiuiiiiieieeiieteet ettt st sttt sbe e bt sbe e sbe e b e saeenaes 26

B. Las agrupaciones de ProdUCLOMES ......ccueireerieerieriieniieniiesitesieesieesieesieesieesbeesbeesbeesbeesaeesaeesseenaes 27

C. Miembros de agrupaciones de ProdUCLOIES .......cocuevvereerieriesie ettt eee bbb s eeees 27

B R @(e] o (8] g g 1Te [T =L TP PUPUPP 27

E. ACLOrES QIgItalES . ettt sttt ettt st st sae e 28

IV. Multiples canales con temas especificos . SR 28
AL LS PAGINGS WED ..ttt et b e bbb e s saeeaes 29

B. Marketplaces y plataformas de comercio eleCtroniCo ......ccceveerierienienienienecee e 30

C. MOtOres de DUSQUEA ...c..eiiuiiiiiiiieeeete ettt ettt ettt ettt et eneees 31

D. REAES SOCIAIES ...ttt b et b e bt e sb e s bt e s bt e s bt e sbeesbeesbeesbeenbeenns 31

Guia elaborada por AREPO en el marco del proyecto AGROSMARTglobal | Programa Interreg Sudoe 1/135



La proteccion de las IG en Internet, Guia practica | Version del 15 de marzo de 2023

Parte 2 | ;Qué estrategias deben apliCarse? .......cccvvveriviniiinieiniieenieeseesiee e 32
I. Una estrategia de proteccién defensiva antes de que se vulneren los derechos........... 32
A. Proteccion del nombre que constituye la IG: nombres de dominio .......ccccevevieieneneneenne. 32

B. Proteccién del nombre que constituye la IG: marcas denominativas .........cccceeeveveesvenenenne 46

C. Proteccion de logotipos: marcas figurativas 0 semifigurativas ........cccocvveveereeneeneeneeneennens 49

D. Seguimiento y vigilancia de posibles infracCiones ........ccccocevveeiieniieniencienesee e 52

Il. Una estrategia de proteccion ofensiva tras la violacién de derechos...........cccceeeeeeueeenen. 61
A. Informe del agente judicial y recogida de pruebas de la infraccion ......c.cccvveerverienvennennn 61

B. La carta de empPlazami@niO.....c.uciieriereereeneeieesieeseesteesieesieesieesiaesseesenesseesseesseessnesseesseensesnnes 63

C. Resolucién de litigios sobre nombres de dOmMiNIO ........ccvvieriiirieeiieeceee e 65

D. Resolucion de litigios relativos a otros derechos privados.........ccovcvevvenivenieenieeseesvesvesnennns 70

Ill. Asesoramiento practico en caso de daiios a la imagen o la reputacion. ................c.c....... 76
A. Construir sUimagen €N INTEINEL ..oouiiiiiiiiieieete ettt be e e siaeesabeesaree s 76

B. Riesgos identificados y pOSIibIES @CCIONES......civivieriirieieeere e 78

C. Los reflejos que Nay qUE @dOPLar.....ccuiiierieiienieniesie ettt st sse et s 80

IV. Ejemplos concretos de aplicacién......... creereent e easeennees creereeneenee e eane 94
A. Estado general de la jurisprudencia sobre IG e INternet .......ccccoeeeeveneneeeeninieeneseeeee 94

B. Ejemplos de jurisprudencia aplicable ... 95

V. La cuestién de Internet en la reforma de las 1G de la UE.......... SR ....100
ANEXOS....cuueiiiiinntiiiintiiciinttienssttessssstiesssstiesssstsessssttesssssasessssesesssstesssessesessssttessssstsessssessssssstsessssssessanss 103
BiblIOZrafia....c.cooiuiiiiiiiiirinirt sttt st s s s s s s s s s e sasssas s as s aasans 131

Guia elaborada por AREPO en el marco del proyecto AGROSMARTglobal | Programa Interreg Sudoe 2/135




La proteccion de las IG en Internet, Guia practica | Version del 15 de marzo de 2023

Agradecimientos

La Sra. Anne CLERMONTELLE, consultora de AREPO encargada de proyectos europeos Yy directora
de ACL Stratégies, consultoria de estrategia agroalimentaria especializada en sistemas de calidad
europeos, el Sr. Arnaud LELLINGER, cofundador de LLF Avocats, bufete de abogados especializado
en propiedad intelectual con sede en Paris, y la Sra. Audrey AUBARD, directora de Aubard Consulting,
consultoria de propiedad intelectual, han disefiado esta guia por encargo de AREPO, la Asociacion de
Regiones Europeas de Productos de Origen.

El trabajo de los tres expertos fue revisado por la Sra. Francesca ALAMPI, responsable de proyectos
de AREPO encargada de calidad, promocién, politica comercial y comunicacion.

Esta guia se centra en particular en los procedimientos aplicables en Francia, pero también ofrece
informacion sobre los casos especificos de Espafia y Portugal, todo ello gracias a la contribucion de
bufetes de abogados especializados en propiedad intelectual con sede en estos dos paises.

Por ello, AREPO agradece especialmente a la UTAD, Universidade
de Tras-os-Montes e Alto Douro, institucion publica portuguesa de ut ad g
ensefianza universitaria y socia del proyecto AGROSMART(global,

™

su contribucion sobre los aspectos juridicos portugueses a través del

. =@
bufete portugués de propiedad intelectual Sousa e Silva & o -::::: o
. .. .z 2 . - @ .
Associados, su participacion en la encuesta a través de la agencia , « e ::::: . .
* .

IrRADIARE, asi como la revision de la traduccion al portugués de la
guia.

AREPO agradece asimismo al Sr. Javier Pérez ITARTE, del bufete espafiol de abogados especializado
en propiedad intelectual BK SEAIN ETL Global, su contribucion sobre los aspectos juridicos espafioles.

Por ultimo, AREPO agradece a los socios espafioles del proyecto AGROSMART(global la revision de la
traduccion espafiola de la guia.

Clausula de exencion de responsabilidad: "El apoyo de la Comisiéon Europea a la elaboracion de
esta publicacion no constituye una aprobacion de su contenido, que es responsabilidad exclusiva del
autor, y la Comision no es responsable del uso que pueda hacerse de la informacién aqui difundida".

Guia elaborada por AREPO en el marco del proyecto AGROSMARTGglobal | Programa Interreg Sudoe 3/135


https://www.arepoquality.eu/

La proteccion de las IG en Internet, Guia practica | Version del 15 de marzo de 2023

Abreviaturas y siglas

AC Acta Constitucional

ACDR Arab Center for Dispute Resolution

ADNDRC Asian Domain Name Dispute Resolution Centre

ADPIC Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
AFNIC Association Francaise pour le Nommage Internet en Coopération

AGACAL Axencia Galega da Calidade Alimentaria

AICA Agencia de Informacion y Control Alimentarios

ALCCI Association de Lutte Contre le Commerce lllicite

AREPO Asociacion de las Regiones Europeas de los Productos de Origen

ASAE Autoridade de Seguranca Alimentar e Econémica
BPI Boletim da Propriedade Industrial

B2B Business to Business

B2C Business to Consumer

CAC Czech Arbitration Court

cacC Customer to Customer

ccTLD Country Code Top-Level Domain

CE Comisién Europea

CIIDRC Canadian International Internet Dispute Resolution Centre
CIVC Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne

CNAOC  Confédération Nationale des Appellations d'Origine Contr6lée Viticoles

CPI Cddigo de la propiedad intelectual
CTT Correios, Telégrafos e Telefones
CRDD Centro Risoluzione Dispute Domini
DMC Dibujos y modelos comunitarios

DG AGRI Direccién General de Agricultura y Desarrollo Rural

DGCCRF Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes

Guia elaborada por AREPO en el marco del proyecto AGROSMARTGglobal | Programa Interreg Sudoe 4/135




La proteccion de las IG en Internet, Guia practica | Version del 15 de marzo de 2023

DGDDI Direction générale des Douanes et Droits indirects
DOP Denominacion de Origen Protegida

DNS Domain Name System

DPI Derechos de propiedad intelectual

DRS Dispute Resolution Service

DSA Digital Services Act

EFOW European Federation of Origin Wines

EM Estado miembro

ETG Especialidad Tradicional Garantizada

EUIPO European Union Intellectual Property Office

EUTM European trademark

GeoTLD  Geographic Top-Level Domain

Gl Geographical Indication

GI.CE Geographical Indications Collaborative Examination

GNSO Generic Names Supporting Organization

gTLD Generic Top-Level Domain

ICANN Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
ICQRF Ispettorato centrale repressione frodi

IG Indicaciones Geograficas

IGP Indicacién Geografica Protegida

IGPIA Indicacién Geografica de Productos Industriales y Artesanales
INAO Institut National de I'Origine et de la Qualité

INPI Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

INTA International Trademark Association

IP Internet Protocol

IPEP IP Enforcement Portal

LCEN Loi pour la confiance dans I'économie numérique

MDDE Marca do Dia Eletrénico

MIPAAF  Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Guia elaborada por AREPO en el marco del proyecto AGROSMARTGglobal | Programa Interreg Sudoe 5/135




MUE

NAF

OCDE

OEPM

omMC

OMPI

PI

PYME

RGPD

RSS

RUE

SEO

SLD

SUDOE

TGl

TJUE

TLD

TSG

UDRP

UE

uiBM

UNIFAB

URL

URS

UTAD

WIPO

La proteccion de las IG en Internet, Guia practica | Version del 15 de marzo de 2023

Marcas de la Unién Europea

National Arbitration Forum

Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo Econémico
Oficina Espafiola de Patentes y Marcas
Organizacion Mundial del Comercio
Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual
Propiedad intelectual

Pequefias y medianas empresas

Reglamento general de proteccion de datos
Really Simple Syndication

Reglamento de la Unién Europea

Search Engine Optimization

Second-Level Domain

Sudoeste de Europa

Tribunal de Grande Instance

Tribunal de Justicia de la Unién Europea
Top-Level Domain

Traditional Speciality Guaranteed

Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy
Unidn Europea

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Union des Fabricants pour la protection internationale de la propriété intellectuelle
Uniform Resource Locator

Uniform Rapid Suspension

Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro

World Intellectual Property Organization

Guia elaborada por AREPO en el marco del proyecto AGROSMARTGglobal | Programa Interreg Sudoe

6/135



La proteccion de las IG en Internet, Guia practica | Version del 15 de marzo de 2023

Tabla de cifras

FIG. 1: Resultados encuesta: ¢Diria que su IG esta suficientemente protegida contra el fraude en Internet?
(AREPO, 2022)

FIG. 2: Resultados encuesta: ¢ Le resulta facil acceder a la informacion sobre los procedimientos legales a seguir
en caso de violacion de una IG en internet? (AREPO, 2022)

FIG. 3: Valor de las ventas por sistema de calidad en la UE entre 2010 y 2017 (en millones de euros) (Comision
Europea, 2021) [3]

FIG. 4: Infracciones por categoria de productos con IG en la UE (EUIPO, 2016) [6]

FIG. 5: Infracciones de las |G por Estado miembro de la UE (EUIPO, 2016) [6]

FIG. 6: Resultados encuesta: ¢ Alguna vez se ha enfrentado a un fraude de su IG en internet? (AREPO, 2022)
FIG. 7: Resultados encuesta: ¢ Qué tipo de fraude fue? (AREPO, 2022)

FIG. 8: Los limites estructurales de Internet (AREPO, 2022)

FIG. 9: Ejemplos de logotipos de agrupaciones de productores de IG (AREPO, 2022)

FIG. 10: Pluralidad de actores implicados en la proteccion de las IG en Internet (AREPO, 2022)

FIG. 11: La "mille-feuille" de los canales de Internet (AREPO, 2022)

FIG. 12: Estructura de una direccion web (AREPO, 2022)

FIG. 13: Resultados encuesta: ¢,Su IG esta registrada como nombre de dominio en el DNS? (AREPO, 2022)
FIG. 14: El dominio de 1° nivel en una direccion web (AREPO, 2022)

FIG. 15: Los 10 ccTLD mas populares en noviembre de 2022 (W3Techs, 2022) [20]

FIG. 16: Los 10 gTLD originales méas populares en noviembre de 2022 (W3Techs, 2022) [20]

FIG. 17: Las 10 extensiones "Nuevo gTLD" mas populares en noviembre de 2022 (W3Techs, 2022) [20]

FIG. 18: Resultados encuesta: extensiones de dominio registradas por las organizaciones participantes (AREPO,
2022)

FIG. 19: El dominio de 2° nivel en una direccion web (AREPO, 2022)

FIG. 20: Resultados encuesta: ¢ Tiene su organizacion un seguimiento regular de posibles fraudes en internet de
su IG? (AREPO, 2022)

FIG. 21: Captura de pantalla de la herramienta de Alertas de Google
FIG. 22: Captura de pantalla de la base de datos "DATA INPI" del INPI

FIG. 23: Captura de pantalla de la base de datos de marcas de la EUIPO "TM|view*

Guia elaborada por AREPO en el marco del proyecto AGROSMARTGglobal | Programa Interreg Sudoe 7/135



La proteccion de las IG en Internet, Guia practica | Version del 15 de marzo de 2023

FIG. 24: Captura de pantalla de la base de datos de IG de la EUIPO "Gl|view*

FIG. 25: Captura de pantalla del Observatorio de Marcas de la EUIPO (o IPEP)

FIG. 26: Captura de pantalla de la base de datos EUIPO eSearch plus

FIG. 27: Captura de pantalla de la nueva "Base de datos mundial de marcas" de la OMPI

FIG. 28: Resultados encuesta: ¢ Considera rentable promocionar sus productos bajo un sistema de calidad en
Internet? (AREPO, 2022)

FIG. 29: Resultados encuesta: ¢ Considera que el Sistema de Calidad IG es una potente herramienta de marketing
digital? (AREPO, 2022)

FIG. 30: Resultados encuesta: ¢,Por qué merece la pena promocionar sus productos bajo el sistema de calidad
en Internet? (AREPO, 2022)

FIG. 31: Resultados encuesta: ¢ Qué herramientas de marketing digital son mas importantes para promocionar sus
productos de sistemas de calidad en Internet? (AREPO, 2022)

FIG. 32: Pagina de inicio del sitio web del grupo DOP “Prosciutto di Parma”
FIG. 33: Logotipo de la DOP “Prosciutto di Parma”
FIG. 34: Promocion de la certificacion DOP en el sitio web del grupo DOP “Prosciutto di Parma”

FIG. 35: Resultados encuesta: ¢ Considera que el sistema de calidad de las IG sistema de calidad de las IG es
suficientemente reconocido por los consumidores en linea? (AREPO, 2022)

FIG. 36: Marcas de garantia DOP "Prosciutto di Parma" en el sitio web del grupo

FIG. 37: Presentacion de la zona geografica de la DOP "Prosciutto di Parma" en el sitio web del grupo
FIG. 38: Localizacion y lista de productores de la DOP "Prosciutto di Parma" en el sitio web del grupo
FIG. 39: Cifras del sector DOP "Prosciutto di Parma" en el sitio web del grupo

FIG. 40: Pagina de Facebook de la DOP “Prosciutto di Parma”

FIG. 41: Pagina de Instagram de la DOP “Prosciutto di Parma*“

FIG. 42: Pagina de Twitter de la DOP “Prosciutto di Parma”

FIG. 43: Pagina de Youtube de la DOP “Prosciutto di Parma”

FIG. 44: Pagina de inicio del sitio web del grupo DOP “Ossau-Iraty”

FIG. 45: Logotipo de la DOP “Ossau-Iraty”

FIG. 46: Presentacion de la certificacion DOP en el sitio web del grupo DOP "Ossau-Iraty”

FIG. 47: Marcas de garantia DOP "Ossau-Iraty" en el sitio web del grupo

FIG. 48: Presentacion de la zona geografica de la DOP "Ossau-Iraty" en el sitio web del grupo

FIG. 49: Localizacion de los productores de la DOP Ossau-Iraty en el sitio web de la agrupacion

FIG. 50: Cifras del sector DOP "Ossau-Iraty" en el sitio web del grupo

Guia elaborada por AREPO en el marco del proyecto AGROSMARTGglobal | Programa Interreg Sudoe 8/135


file://///Users/anneclermontelle/Desktop/Version%20finale%20guide%20protection%20IG%20sur%20Internet/Version%20ES/Protection%20of%20GIs%20on%20the%20Internet_AREPO%20practical%20guide_v150223_ES.docx%23_Toc130077087
file://///Users/anneclermontelle/Desktop/Version%20finale%20guide%20protection%20IG%20sur%20Internet/Version%20ES/Protection%20of%20GIs%20on%20the%20Internet_AREPO%20practical%20guide_v150223_ES.docx%23_Toc130077099

La proteccion de las IG en Internet, Guia practica | Version del 15 de marzo de 2023

FIG. 51: Pagina de Facebook de la DOP “Ossau-Iraty”

FIG. 52: Pagina de Instagram de la DOP "Ossau-Iraty”

FIG. 53: Pagina de Twitter de la DOP “Ossau-Iraty”

FIG. 54: Pagina de Youtube de la DOP “Ossau-Iraty”

FIG. 55: Marca UE 010595015 del grupo

FIG. 56: Resultados encuesta: origen geografico del panel de participantes (AREPO, 2022)

FIG. 57: Resultados encuesta: Tipo de organizacion del panel de participantes (AREPO, 2022)

FIG. 58: Resultados encuesta: Tamafio de las organizaciones del panel de participantes (AREPO, 2022)
FIG. 59: Resultados encuesta: Categoria de productos del panel participante (AREPO, 2022)

FIG. 60: Resultados encuesta: Tipo(s) de estandares de calidad de la UE del panel participante (AREPO, 2022)
FIG. 61: Resultados encuesta: ¢ Su IG esta registrada como nombre de dominio en el DNS? (AREPO, 2022)

FIG. 62: Resultados encuesta: Dominios de 1° nivel registrados por las organizaciones participantes (AREPO,
2022)

FIG. 63: ¢ Tiene un sitio web activo que contenga el nombre de dominio? (AREPO, 2022)

FIG. 64: Resultados encuesta: ¢Su indicacion geografica esta registrada/cubierta como marca comercial/marca
colectiva? (AREPO, 2022)

FIG. 65: Resultados encuesta: ¢Diria que su IG esta suficientemente protegida contra el fraude en Internet?
(AREPO, 2022)

FIG. 66: Resultados encuesta: Razones de la falta de proteccion de las IG contra el fraude en Internet (AREPO,
2022)

FIG. 67: Resultados encuesta: ¢ Diria que el conocimiento de su organizacién en materia de proteccién legal contra
el fraude en internet es suficiente actualmente? (AREPO, 2022)

FIG. 68: Resultados encuesta: Lagunas en los conocimientos juridicos de las organizaciones participantes
(AREPO, 2022)

FIG. 69: Resultados encuesta: ¢ Tiene su organizacién un seguimiento regular de posibles fraudes en internet de
su IG? (AREPO, 2022)

FIG. 70: Resultados encuesta: ¢ utiliza conocimientos técnicos especificos para manejar el seguimiento? (AREPO,
2022)

FIG. 71: Resultados encuesta: ¢ Alguna vez se ha enfrentado a un fraude de su IG en internet? (AREPO, 2022)
FIG. 72: Resultados encuesta: ¢ Qué tipo de fraude fue? (AREPO, 2022)

FIG. 73: Resultados encuesta: Resolucion de infracciones de I1G en Internet (AREPO, 2022)

FIG. 74: Resultados encuesta: ¢ Experimenta fraude de forma regular? (AREPO, 2022)

FIG. 75: Resultados encuesta: ¢ Le resulta facil acceder a la informacion sobre los procedimientos legales a seguir
en caso de violacién de una IG en internet? (AREPO, 2022)

Guia elaborada por AREPO en el marco del proyecto AGROSMARTGglobal | Programa Interreg Sudoe 9/135


file://///Users/anneclermontelle/Desktop/Version%20finale%20guide%20protection%20IG%20sur%20Internet/Version%20ES/Protection%20of%20GIs%20on%20the%20Internet_AREPO%20practical%20guide_v150223_ES.docx%23_Toc130077109

La proteccion de las IG en Internet, Guia practica | Version del 15 de marzo de 2023
FIG. 76: Resultados encuesta: ¢ Le interesaria una guia practica que enumere las principales medidas a tomar en
caso de violacién de las IG en internet? (AREPO, 2022)
FIG. 77: Resultados encuesta: Informacién deseada en la guia practica (AREPO, 2022)

FIG. 78: Resultados encuesta: ¢Le interesaria participar en un evento europeo de sensibilizacién sobre la
proteccion en internet de los productos con IG? (AREPO, 2022)

Guia elaborada por AREPO en el marco del proyecto AGROSMARTglobal | Programa Interreg Sudoe 10/135




La proteccion de las IG en Internet, Guia practica | Version del 15 de marzo de 2023

Cuadros de anexos

Anexo 1: Encuesta sobre las necesidades de las agrupaciones de productores y cooperativas agroalimentarias de
la UE para la promocidn y proteccion de las IG en Internet

Anexo 2: Método de evaluacion y resultados de la encuesta del Anexo 1

Anexo 3: Modelo de carta de emplazamiento

Guia elaborada por AREPO en el marco del proyecto AGROSMARTglobal | Programa Interreg Sudoe 11/135




La proteccion de las IG en Internet, Guia practica | Version del 15 de marzo de 2023

Contexto y objetivo de la guia

Con la creciente globalizacion de los intercambios y el desarrollo del comercio en linea, Internet se
impone como un ambito de desarrollo economico de primer orden para todos los actores del mundo
agricola, y su dominio es esencial para aumentar y perpetuar la clientela.

Internet se ha convertido en un nuevo escaparate, un nuevo sistema de distribuciéon de productos
agricolas y agroalimentarios, que exige la reorganizacion de las empresas y la adquisicién de nuevas
competencias técnicas.

En efecto, si bien Internet aporta muchas ventajas a las empresas en términos de visibilidad y valor
comercial, también es un nuevo espacio competitivo en el que pueden surgir nuevos conflictos, entre
profesionales (productores y otros operadores), por una parte, y entre profesionales y consumidores,
por otra.

Estos conflictos siguen siendo ordinarios en cuanto a los problemas que plantean, ya que las
infracciones afectan generalmente al derecho de la competencia, al derecho de los consumidores o al
derecho de la propiedad intelectual. No obstante, estos conflictos son originales por los canales que
utilizan y las respuestas que exigen de los profesionales implicados.

Estos problemas tienen su origen en préacticas desleales, como el bloqueo de nombres de dominio, la
ciberocupacion?! o la falsificacién, pero también pueden surgir de la competencia entre titulares de
derechos anteriores igualmente legitimos.

Asi pues, el usuario profesional de Internet y titular de derechos de propiedad intelectual?, o autorizado
a utilizarlos, debe ser consciente de los derechos de que goza y considerar las mejores medidas a
adoptar para protegerlos.

El legitimo propietario debe estar interesado en primer lugar en proteger el nombre de los productos
en cuestion, pero también en proteger su imagen y reputacion.

Esta proteccion debe aplicarse en una fase previa para evitar litigios, es la llamada proteccion
"defensiva", pero también puede aplicarse en una fase posterior a un litigio establecido, es la llamada
proteccion "ofensiva.

Por lo tanto, es esencial un enfoque global, ya que el comercio por Internet afiade una nueva dimension
a la dimensién denominada "tradicional" del comercio fisico: debido a su naturaleza inmaterial, el
comercio por Internet hace que su control sea complejo, pero no sustituye a las infraestructuras fisicas
(tiendas, almacenes, flujo de mercancias, etc.). Por tanto, el profesional debe controlar y actuar en dos
frentes, uno fisico y otro inmaterial, estando ambos a menudo entrelazados.

Asi, a las infracciones tradicionales, como la venta de productos falsificados o el uso no autorizado de
un nombre perteneciente a un tercero en soportes fisicos, se han afiadido nuevas modalidades de
parasitismo en los denominados soportes "inmateriales" de Internet.

Los productos amparados por Indicaciones Geogréaficas (IG), y mas concretamente las
Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) y las Indicaciones Geograficas Protegidas (IGP), ocupan
un lugar importante en las exportaciones de los paises de la Union Europea (UE) y se ven

1 Préactica consistente en registrar un nombre de dominio que corresponde a una marca ya registrada con el
fin de revenderlo al propietario de la marca.

2 Un titular de derechos de propiedad intelectual es una persona fisica o juridica, publica o privada, que ha
registrado un signo distintivo en un instituto encargado de los derechos de propiedad intelectual, como una
marca denominativa o colectiva.
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especialmente afectados por estas violaciones debido a su

. Sin embargo, actualmente no existe una proteccioén sélida de las IG en
la asignaciéon de nombres de dominio, y el enfoque muy liberal propuesto por ICANN (Internet
Corporation for Assigned Names and Numbers?®), la corporacion estadounidense que rige la asignacion
de nombres y nimeros de dominio en Internet, amenaza la proteccion de las IG en Internet con
derechos que no siempre se respetan.

Asi pues, los profesionales que sean titulares legitimos de indicaciones geograficas deben desarrollar
una , con el fin de aprovechar las innegables
ventajas de una presencia en Internet, minimizando al mismo tiempo los riesgos de infracciones, a
menudo complejas de contener.

AREPO, la Asociacién de Regiones Europeas de Productos de Origen, ha constatado la falta, o incluso
la ausencia, de informacion clara y concreta sobre los medios existentes para proteger las indicaciones
geogréficas en Internet, por lo que ha decidido elaborar una con el objetivo de
proporcionar herramientas operativas a los titulares y usuarios legitimos de las indicaciones
geograficas, es decir, a las agrupaciones de productores (0 Consejos Reguladores) y a sus miembros
(productores).

Asi pues, esta guia pretende ofrecer sobre el funcionamiento de
Internet en materia de derechos de propiedad intelectual (DPI) y presentar las
para proteger eficazmente la propia IG de las infracciones en Internet.

Esta guia se ha elaborado en el marco del proyecto Interreg Sudoe AGROSMARTQglobal, cuyo objetivo
es reforzar la competitividad, la promocidon y la internacionalizacion de las cooperativas
agroalimentarias y las pequefias y medianas empresas (PYME) de las zonas rurales de Sudoe
(suroeste de Europa, incluidas Espafa, Portugal y las regiones francesas de Nouvelle-Aquitaine y
Occitanie), en el mercado digital.

Para llevar a cabo su labor, AREPO recurrié a expertos y profesionales de la propiedad intelectual
especializados en las normativas francesa, espafola y portuguesa, es decir, los tres paises cubiertos
por el proyecto.

Esta guia se centra mas concretamente en los

. No obstante, es
pertinente para todas las agrupaciones de productores de la UE, dadas las similitudes en
los planteamientos y procedimientos de los paises europeos en este ambito.

Con el fin de identificar con mayor precisién los problemas y las necesidades de las organizaciones
interesadas y elaborar una guia lo mas pertinente posible, AREPO también recabé informacion de las
agrupaciones de productores y de las cooperativas agroalimentarias de la UE mediante una encuesta
elaborada a tal efecto (anexo 1), cuyos resultados figuran en el anexo 2.

De un panel de 86 participantes, compuesto principalmente por grupos de productores franceses,
espafioles, portugueses e italianos, se desprende que el 44% de ellos considera que no esti
suficientemente protegido contra el fraude en Internet (el 75% de los participantes una vez eliminada la
tasa de no respuesta).

3 En espafiol: “Corporacion de Internet para la Asignacion de Nombres y Nimeros*
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FIG. 1: Resultados encuesta: ¢ Diria que su IG esta suficientemente
protegida contra el fraude en Internet? (AREPO, 2022)

mSi mNo ®=Sinrespuesta uSi mNo

También muestra que el 38% de los participantes considera que no tiene conocimientos suficientes
sobre la proteccion juridica contra el fraude en Internet (el 67% de los participantes tras eliminar el
indice de falta de respuesta) y que el 35% de ellos considera muy dificil recabar informacién clara sobre
los procedimientos a seguir en caso de infraccion de una indicacion geogréfica en Internet (el 70% de
los participantes tras eliminar el indice de falta de respuesta).

FIG. 2: Resultados encuesta: ¢ Le resulta facil acceder a la informacién sobre los procedimientos
legales a seguir en caso de violacién de una IG en internet? (AREPO, 2022)

mSi mNo = Sinrespuesta mSi ®mNo

Por dltimo, el 57% de los participantes en la encuesta estan efectivamente interesados en una guia
practica que enumere las principales medidas que deben tomarse en caso de infraccion de una IG en
Internet (96% de los participantes una vez eliminado el indice de falta de respuesta®).

4 41% de no respuesta a esta pregunta.
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Internet parece ser hoy el para todos los agentes del mundo
agricola, y en particular de los sectores de las IG. Permite una conexién en red mas facil y una
exposicién sin igual de los productos agricolas y agroalimentarios de calidad y de origen. Asi, los
sistemas de calidad europeos, como las DOP o las IGP®, encuentran un verdadero impulso para su
desarrollo.

No obstante, Internet es también un gue es necesario identificar
adecuadamente para protegerse de ellos y evitar poner en peligro las IG, su imagen y su reputacion.

Los agentes del sector de las IG deben ser conscientes de la necesidad de proteger este bien,
especialmente en Internet (capitulo I.) y de las particularidades derivadas de la multiplicidad de
derechos que deben protegerse (capitulo Il.), pero también deben considerar sus responsabilidades en
Internet (capitulo I1l.), y comprender mejor los lugares dentro de Internet en los que esta proteccion
debe ser efectiva (capitulo IV.).

La lucha contra el fraude en Internet es esencial para proteger los derechos e intereses de todos los
agentes del sector de las IG, pero también los de los consumidores.

I. ¢Por qué proteger a las IG en Internet?

Las IG representan una cada vez mas atractiva en un momento en que los
consumidores conceden mayor importancia a la garantia de origen de los productos que compran
(apartado A). Esta vinculada a las IG puede, no obstante, atraer la codicia (apartado

B), lo que deberia llevar a los actores del sector de las IG a ser mas vigilantes en Internet, debido a las
a este nuevo espacio comercial (apartado C).

A. Nuevas herramientas de marketing

La pandemia mundial de COVID-19 ha modificado profundamente los habitos de consumo, haciendo
de la proteccion de las IG en Internet una cuestion central en su desarrollo.

Los consumidores cuyo origen esté controlado y/o certificado, "[...] si
hay una tendencia que claramente parece haber salido reforzada de la crisis, es el made in France y la
proximidad.® (FranceAgriMer, 2020) [1]. Como tales, las IG son "activos intangibles con un potencial
significativo para la diferenciacion de productos" (OMPI, 2021) [2], y por tanto herramientas de
marketing en rapida expansion.

Por lo tanto, segun un estudio de la DG AGRI de 2021 (Comision Europea, 2021) [3], el valor de los
productos europeos con IG alcanzé los 74.760 millones de euros en 2017, lo que supone un aumento
del 37% en el periodo 2010-2017, en comparacion con el periodo 2005-2010.

Por tanto, las IG suponen una ya que, por término medio, el
valor de las ventas de un producto con IG duplica al de un producto sin certificacién. Ademas, segun el
estudio mencionado, Francia es el primer Estado miembro de la UE en cuanto al valor de las ventas de
sus productos con IG, con un total de 26.900 millones de euros, seguida de Italia, con un total de 15.800
millones de euros®.

5 Agruparemos las DOP vy las IGP bajo el signo comun "IG".

6 Los valores de venta de Espafia y Portugal son inferiores a 7.200 millones de euros segun el estudio, pero
no se comunican las cantidades exactas (Comision Europea, 2021) [3].
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FIG. 3: Valor de las ventas por sistema de calidad en la UE entre 2010 y 2017 (en millones de euros)’
(Comisién Europea, 2021) [3]

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Vinos 29 630 32 099 33934 34 976 35741 37 586 37 889 39 418

Productos agricolas

: : 16 603 19672 21433 21922 23 068 23714 26 074 27 339
y alimentarios

Bebidas

o 8 249 9 140 9 458 9 500 9 063 9 456 9493 10 347
espirituosas

Vinos aromatizados 43

31 36 35 32 a7 39 39
;tea)' IG (excluidas | o/ c15 | 59357 | 62852 | 64215 | 66151 | 69483 | 71502 | 74759

Ademas, los consumidores compran cada vez mas en linea y abandonan el comercio fisico, lo que
convierte a Internet en un mercado central. En este sentido, casi 9 de cada 10 franceses (BERTEAU,
2021) [4] y 7 de cada 10 espafioles (IAB Spain, 2020) [5] encargaron un producto en Internet en 2020.

La combinaciéon de estas dos tendencias deberia llevar a la industria de las IG a cuestionarse el
atractivo de las IG y la vulnerabilidad que puede derivarse de ellas en Internet.

Solo en el caso de las IGP, las infracciones derivadas de la falsificacion podrian estimarse en 2.300
millones de euros en 2016, segin un informe de la EUIPO (European Union Intellectual Property Office?®)
(EUIPO, 2016) [6].

El cuadro siguiente muestra los indices de infraccion y las pérdidas econdmicas para los consumidores
de la UE por clase de producto. Los indices de infraccion tienden a ser més elevados en el caso de las
bebidas espirituosas y los productos vendidos a granel, como frutas y verduras.

FIG. 4: Infracciones por categoria de productos con IG en la UE® (EUIPO, 2016) [6]

Mercado de la Valor de la
Clase de pérdida para el Pérdida de

: - Tasa de infraccion infraccion (en : :
infraccion : consumidor (en consumidores (%)
millones de euros) :
millones de euros)

Vinos

Carne fresca y
productos carnicos
Cervezas

7 Cifra traducida del inglés

8 En espariol: "Oficina de Propiedad Intelectual de la Uni6n Europea“
9 Cifra traducida del inglés
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FEE It 11.5% 94.0 23.3 2.9%
cereales

Otros 10.0% 277.1 3.3%

Internet es el principal vector de falsificacion en la actualidad, tal y como sefiala el Plan de
Falsificaciones de la Direccién General de Aduanas e Impuestos Especiales (DGDDI') francesa: "En
las dltimas décadas, el fendmeno de la falsificacion se ha expandido considerablemente, facilitado por
la globalizacion del comercio y el desarrollo exponencial de Internet y el comercio electronico” (DGDDI,
2021) [7] y esta vulnerabilidad es tanto mas importante cuanto que afecta tanto a los titulares de
derechos, a menudo mal equipados para luchar contra la falsificacion, como a los consumidores, a
menudo mal informados y cuyo interés por los productos de calidad y originales es, sin embargo,
creciente.

El siguiente cuadro muestra los indices de infraccion y las pérdidas econdémicas por Estado miembro
(EM) de la UE.

FIG. 5: Infracciones de las IG por Estado miembro de la UE? (EUIPO, 2016) [6]

Estado miembro Tasa de infraccion Valor de la infraccion

(en millones de euros)

BG no se han detectado infracciones 0

CcY no se han detectado infracciones 0

EE no se han detectado infracciones 0

Fl no se han detectado infracciones 0

LT no se han detectado infracciones 0

SK no se han detectado infracciones 0

Ccz 21 % 3.6
ES) 5,7 %*? 266.1
Sl 6.9 % 9.0
DE 7.5 % 598.2
IT 8.8% 682.4
BE 9.6 % 88.0
PL 9.9 % 27.8
FR 10.3 % 1,572.8
HU 10.8 % 50.7
EL 21.9% 234.5
LU 25.4 % 23.0
Otros EM (extrapolacién) 770

EU28: Estimacion 4,326

10 En francés: “Direction générale des Douanes et Droits indirects*
11 Cifra traducida del inglés

12 | a infraccion estimada en Esparia para el vino es de solo el 0,4 %, frente al 14,4 % de otros productos con
IG en el mercado espafiol. Esto tiene una influencia significativa en la cifra global espafiola, ya que el consumo
de vino con IG representa el 61% del consumo total de productos con IG en Espafia (EUIPO, 2016) [6].

13 El valor correspondiente a los 11 Estados miembros para los que no se dispone de datos se estima aplicando
una tasa de infraccion del 9 % a su valor de mercado (EUIPO, 2016) [6].
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B. Una reputacidn que atraiga el interés de terceros

La legitimidad de la proteccion de las |G procede, en particular, de la reputacion de que son
portadoras. La existencia de una reputacién es una de las condiciones sine qua non para obtener el
registrot*.

En este sentido, los tribunales europeos, y en particular el Tribunal de Justicia, han recordado
reiteradamente que la funcion primordial de las indicaciones geograficas es proteger a los productores
de los productos a los que se reservan estas denominaciones protegidas contra la utilizacion abusiva
por parte de sus competidores: "[...] en la medida en que estas denominaciones estan legalmente
protegidas, deben satisfacer los objetivos de esta proteccion, en particular la necesidad de garantizar
[...] la salvaguardia de los intereses de los productores afectados contra la competencia desleal [...]"
(TJUE, asunto 12-74, 1975). [8].

Por lo tanto, el sistema de indicaciones geogréaficas debe proteger a sus beneficiarios contra el uso
indebido de estos nombres protegidos por parte de terceros que deseen aprovecharse de la
reputacion que han adquirido (TJUE, asunto C-108/01, 2003). [9]. Sin embargo, este riesgo de
usurpacion aumenta considerablemente en Internet, ya que el sistema de |G, que es la expresion misma
de la nocién de "terroir”, es decir, "[...] una zona geografica delimitada en la que una comunidad humana
construye, a lo largo de su historia, un saber colectivo de produccion basado en un sistema de
interacciones entre un medio fisico y biolégico y un conjunto de factores humanos. Los itinerarios
sociotécnicos se ponen asi en juego, revelan una originalidad, confieren una tipicidad y dan lugar a la
reputacion de un bien originario de este espacio geografico” (CASABIANCA et al., 2006) [10]En el caso
de las IG, nos encontramos ante un espacio en el que se suprimen las delimitaciones y las fronteras,
con productos que entran en contacto con consumidores multiples y variados, atraidos por la
reputacion subjetiva de las IG sin dominar siempre las caracteristicas objetivas ni la certeza de su
origen. Estos consumidores son, por tanto, susceptibles de ser engafiados, o incluso de comprar a
sabiendas el producto falsificado por conveniencia u oportunismo.

A titulo ilustrativo, casi el 30% de las agrupaciones de productores y cooperativas agroalimentarias que
respondieron a la encuesta de AREPO ya se han enfrentado a fraudes en su IG en Internet, como
puede verse en la siguiente figura (el 49% de los participantes tras eliminar la tasa de no respuesta).

FIG. 6: Resultados encuesta: ¢Alguna vez se ha enfrentado a un fraude de su IG en internet? (AREPO, 2022)

ES{ mNo =Sinrespuesta mSi mNo

14 Cf. art. L. 721-2 del IPC para las IGP; art. 5, 81, pt b del Reglamento UE 1151/2012 para las IG agricolas y
agroalimentarias; art. 93, 81, pt b del Reglamento UE 1308/2013 para las IG vinicolas; art. 3, 84 del Reglamento
UE 2019/787 para las |G espirituosas.
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Y la mayoria de estos fraudes implicaban la usurpaciéon del nhombre de la IG y el uso indebido de su
reputacion, como puede verse en la figura 7.

FIG. 7: Resultados encuesta: ¢,Qué tipo de fraude fue? (AREPO, 2022)

Falsificacion de la IG

Usurpacion de la denominacion de la IG

Uso indebido de la reputacion de la IG

Uso indebido del logotipo de la IG de la entidad

Uso indebido del logotipo oficial de la IG

Sin respuesta

o

2 4 6 8 10 12 14 16 18

En definitiva, el comercio ilicito en Internet se explica principalmente por la reputacion de los productos
puestos a la venta, los precios cobrados, el escaso conocimiento de los consumidores sobre los
productos buscados y como identificarlos, pero también se explica por una cierta "tolerancia social al
comercio ilicito" (UNIFAB, ALCCI, 2019) [11].

Segun este punto de vista, la proteccion de las IG en Internet, que remiten a una idea positiva de
calidad, tipicidad y tradicion, se hace por tanto indispensable y debe reforzarse y controlarse.

C. Los limites estructurales de Internet

El comercio en linea ofrece a productores y consumidores nuevas oportunidades y posibilidades de
compray venta, a escala regional, nacional e internacional.

Sin embargo, Internet se ha convertido en uno de los principales canales de venta de falsificaciones.

La venta de productos con IG falsificados en Internet es perjudicial y perjudica a las plataformas de
Internet, a los titulares legitimos de derechos y a los usuarios y, lo que es mas importante, a los
consumidores.

Este desarrollo de la falsificacion en Internet se ve facilitado por las numerosas limitaciones
estructurales de la red.
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FIG. 8: Los limites estructurales de Internet (AREPO, 2022)

FENOMENO
DINAMICO

FRAGMENTA

ANONIMATO _CION
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DE LAS
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1. Dinamismo de la falsificacion en Internet

El principal reto a la hora de protegerse contra la falsificaciéon en linea es que se trata de un fenomeno
dinamico, en constante cambio, que puede adaptarse a nuevos modelos de negocio.

Los falsificadores son tan sofisticados (véase el ejemplo de la distribucion fragmentada de una botella
de vino en el apartado 3 infra), que pueden eludir las estrategias de proteccion aplicadas contra ellos
(Comision Europea, 2013) [12].

2. Anonimato de los falsificadores

El problema se agrava ain mas por el hecho de que Internet es un espacio virtual, donde los actores,
las acciones y los productos falsificados pueden ser completamente ilocalizables y anénimos.

Un libro blanco, publicado el 13 de mayo de 2019 por las asociaciones francesas "Union des fabricants
pour la protection internationale de la propriété intellectuelle"'® (UNIFAB) y "Association de lutte contre
le commerce illicite"® (ALCCI), resume las limitaciones estructurales que facilitan tanto la falsificacion
en Internet (UNIFAB, ALCCI, 2019) [11].

En concreto, sefiala que "Internet se ha convertido en el canal de distribucion por excelencia para el
comercio ilicito y, en particular, para los productos falsificados, debido a su anonimato, su capacidad
para operar a través de diversas jurisdicciones, su facilidad para presentar sofisticadas réplicas de las
tiendas oficiales en lineay, sobre todo, su capacidad para llegar faciimente a un gran nimero de clientes
potenciales".

El auge de las plataformas de comercio electrénico (eBay, PriceMinister, Alibaba, etc.) y de las redes
sociales (Facebook, Twitter, Instagram, etc.) ha permitido a los traficantes ampliar considerablemente
su campo de operaciones.

15 En espariol: "Unidn de Fabricantes para la Proteccion Internacional de la Propiedad Intelectual”

16 En espaiiol: "Asociacion para la lucha contra el comercio ilicito”
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El comercio ilegal en linea tiene dos caracteristicas principales:

= Vender al publico infringiendo la ley (propiedad, fiscalidad, cumplimiento, contrato) lo que supone
una ventaja competitiva (ausencia de impuestos, costes de compra, costes de fabricacion,
derechos de autor, normas...).

= Una actividad empresarial innovadora que aprovecha las oportunidades y vulnerabilidades de la
Red.

Segun un informe publicado en 2016 por la OCDE y la EUIPO, el 63 % de las incautaciones de
falsificaciones se produjeron en paquetes postales, muchos de los cuales podrian atribuirse a las ventas
en linea y al comercio electrénico.“ (UNIFAB, ALCCI, 2019) [11].

Por ultimo, en lo que respecta a los nombres de dominio, desde la entrada en vigor en 2018 de la
reforma del RGPD europeo (Reglamento General de Proteccion de Datos'),
(en otras palabras, el Whois'®)
. Para obtener esta informacién, es necesario ponerse en contacto
directamente con los "registros"”, lo que puede llevar mucho tiempo y resultar costoso.

Los registros son entidades que gestionan la asignacion de nombres de dominio utilizados en Internet
para zonas geograficas especificas y ponen a disposicién y mantienen Whois, como:

= El registro AENIC (Association Frangaise pour le Nommage Internet en Coopération'®): registro
francés encargado de los nombres de dominio ".fr";

&> El registro Red.es: registro espafiol encargado de los nombres de dominio ".es";

&> El registro Associacdo DNS.PT: registro portugués encargado de los nombres de dominio ".pt";

& El registro NIC: registro italiano encargado de los nombres de dominio ".it".
3. Fragmentacién de las infracciones

Otra dificultad es la fragmentacién de mdltiples pequefias infracciones, que son dificiles de rastrear.

Aungue la mayoria de las transacciones a través de plataformas de Internet son perfectamente legales,
también existen vendedores ilicitos o fraudulentos especializados en productos falsificados, que
aprovechan las ventajas del comercio en linea para ofrecer estos productos directamente a los
consumidores de la UE (Comisién Europea, 2013) [12].

Por ejemplo, estan apareciendo pequefios revendedores que obtienen productos falsificados a bajo
precio y en pequefias cantidades y luego los ponen a la venta en sitios web, sin que el vendedor original
de los productos, o los propios productos, se encuentren necesariamente en la UE.

Del mismo modo, no es infrecuente que los sitios web
, lo que complica aiin més la deteccion.

Por dltimo, la fragmentacion de los flujos también puede deberse al hecho de que no son
necesariamente productos acabados los que se ponen a la venta en Internet. Por ejemplo, en el caso
de los vinos y licores, existen sitios profesionales de materiales y equipos necesarios para la
falsificacion. Por ejemplo, los fabricantes de vidrio de China ofrecen botellas vacias de grandes marcas

17 Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016.

18 WHOIS", contraccion de "who is", son directorios de propietarios de nombres de dominio a los que puede
acceder cualquier persona con un simple navegador de Internet. Permiten encontrar todos los datos
declarados por cada titular de un nombre de dominio: apellidos, nombre, direccién postal, direccién de correo
electrénico, nimero de teléfono, etc.

19 En espariol: “Asociacion Francesa para el Consumo de Internet en Cooperacion®
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ylo |G francesas en plataformas tan conocidas como Alibaba o0 Amazon. Al mismo tiempo, en Asia y
Europa del Este, las lineas de produccién o las maquinas embotelladoras estan a la venta en Internet.
También se pueden encontrar etiquetas e incluso tecnologias antifalsificacién para estos productos. A
continuacion, se afiade contenido artesanal a las botellas antes de comercializarlas por internet, a
menudo con destino a Asia o Europa del Este (UNIFAB, ALCCI, 2019) [11].

La de estos componentes en linea
4. Caracter efimero
El va de la mano del , lo que

dificulta especialmente la deteccién de infracciones.

Asi, como sefala el citado Libro Blanco, muchas redes sociales se han convertido en terreno abonado
para la venta de productos falsificados.

Por ejemplo, se dice que la red social Instagram se ha convertido en la herramienta favorita de los
falsificadores, debido a las publicaciones efimeras que ofrece, en las que el contenido desaparece a
las 24 horas (MOREIRA, 2019) [13].

A las redes sociales se afiade el desarrollo de sitios efimeros, creados directamente por los productores
ilicitos para posibles revendedores, pero también para los consumidores.

5. Abolicién de las fronteras

Internet se ha convertido en el canal de distribucion por excelencia de los productos falsificados, sobre
todo a través de las , permitiendo la ,
en detrimento de los controles y las normativas.

Esta globalizacion de Internet es la principal limitacién para organizar una aplicacion eficaz de la ley.
Muchos sitios web estan alojados en el extranjero y utilizan métodos de pago extraterritoriales.

Por ejemplo, en el caso de los vinos, productos emblematicos de la IG, la OCDE (Organizacion para la
Cooperacion y el Desarrollo Econémicos) estima que el consumo de alcohol de origen ilicito representa
el 25 % del consumo mundial de los adultos (OCDE, 2016) [14].

En Internet, las principales zonas de riesgo para los vinos y las bebidas espirituosas francesas son las
siguientes (UNIFAB, ALCCI, 2019) [11]:

1. China/ Asia;

2. Rusia / Europa del Este;
3. América Latina / Caribe;
4. Africa / Oriente Medio.

Esta

, Ya que incluso si se detecta a los autores, sigue siendo muy dificil
sancionarlos, debido a la territorialidad del derecho de IG y a la existencia 0 no de un marco juridico
gue proteja las IG en el territorio en cuestion (véase el apartado A del capitulo Il infra).

Todas estas limitaciones deberian llevar a los actores del sector de las IG a reflexionar sobre los activos
gue deben protegerse, en particular en Internet, y sobre los medios que deben aplicarse para garantizar
un control eficaz, una mayor reactividad y también una puesta en comin de las acciones de prevencion,
regulacion y represion.
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Il. Multiples bienes y derechos a proteger por los profesionales

Més all4 de los limites inherentes a Internet, la dificultad para los profesionales también se deriva del
hecho de que hay una multiplicidad de derechos que proteger, empezando por las marcas y las I1G
(apartado A), pero también los logotipos (apartado B), o la imagen y la reputacion de las IG y de sus
productores (apartado C).

A. Las marcasy las indicaciones geograficas

Antes de emprender acciones, el titular de los derechos debe ser consciente de que, aunque el registro
de cualquier derecho de propiedad intelectual confiere a su titular un monopolio de uso que le permite
impedir su utilizacién por cualquier tercero no autorizado, esta proteccion tiene sus limites.

La principal diferencia entre una marca y una indicacién geogréfica es que una marca, a menos que
sea notoria 0 renombrada?®, esta sujeta al "principio de especialidad"?,

La proteccion conferida por el derecho de marcas se limita, por tanto, a los tipos de productos (o
servicios) cubiertos por la marca. Por lo tanto, la infraccién de la marca solo puede resultar de la
adopcion por un competidor de un signo idéntico o similar??, que cubra productos idénticos o similares
a aquellos para los que se reclama la proteccion.

Del mismo modo, el titulo se limitara a un ambito de proteccion geografica, conocido como "principio
de territorialidad”, referido al territorio en el que se haya registrado el titulo. A titulo ilustrativo, el titular
de una marca francesa no podra oponerse al registro de una marca idéntica en Espafia, incluso para
productos o servicios similares, a menos que la haya registrado previamente en Espafa o en la UE.
Por lo tanto, se recomienda encarecidamente a los profesionales que identifiquen los paises para los
que parece necesario proteger sus marcas y que las registren en la oficina de marcas correspondiente.

Por otra parte, las |G de la UE se reconocen y protegen sistematicamente a escala nacional vy,
posteriormente, a escala europea. Algunas IG también pueden ser reconocidas por otros paises en
virtud de acuerdos bilaterales y multilaterales.

La falsificacion en Internet plantea la cuestion de este principio de territorialidad: ¢esta facultado el
titular de un titulo protegido en un territorio determinado para hacer valer su derecho frente a quien,
desde un sitio web situado fuera de su territorio, realiza un acto de explotaciéon no autorizado? La
solucién la establece la jurisprudencia examinando caso por caso los términos de la oferta litigiosa, con
el fin de determinar si los productos litigiosos estan disponibles en el territorio en el que los derechos
son efectivos.

Por ultimo, a diferencia de la proteccion de las marcas, cuyos registros deben renovarse y estan sujetos
a degeneracion, la proteccion de las |G es perpetua?s,

20 | as marcas notorias o renombradas no estan sujetas al principio de especialidad debido a su antigtiedad y
a la reputacion que han adquirido a lo largo de los afios.

21 El principio de especialidad es una norma segun la cual una marca sélo esta protegida para productos
idénticos o similares a los indicados en la solicitud de registro. Por lo tanto, si un tercero decide solicitar el
registro de una marca que es idéntica o similar a una marca existente, pero la marca cubre un tipo diferente
de productos, el titular de la marca existente no puede oponerse.

22 El signo representa el elemento protegido por la marca y puede adoptar diferentes formas: denominativa
(por ejemplo, nombres de IG), figurativa (por ejemplo, logotipos), sonora, etc.

23 Segln el articulo L. 643-1, apartado 1, del Cadigo Rural francés, una indicacion geografica nunca puede
considerarse genérica y caer en el dominio publico, y lo mismo se aplica a las indicaciones geograficas que
protegen productos industriales y artesanales en virtud del articulo L. 721-8 del CIP.
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En cualquier caso, mas alla del uso, el titular de una IG o de una marca puede tener conocimiento de
solicitudes de marca presentadas por terceros que infringen sus signos. En este caso, siempre es
posible actuar presentando una oposicion ante la oficina de marcas pertinente (véase la parte 2,
capitulo |, apartado B).

B. Los logotipos

Los logotipos también son activos que se pueden vulnerar con frecuencia en Internet.

Por su aspecto altamente visual, que atrae la atencién del consumidor, el logotipo es un activo muy
importante en el mundo fisico. También es importante en Internet, donde los sitios web son auténticos
escaparates en los que hay que atraer la atencion del consumidor mediante elementos gréficos y
visuales.

En el caso de las IG, las agrupaciones de productores pueden desear utilizar un logotipo comun, con
el fin de marcar sus productos con IG con un signo visual distintivo directamente identificable por el
consumidor.

Sin embargo, proteger un logotipo en Internet puede ser mas complejo que proteger un nombre, ya que
mientras que las infracciones de un nombre se detectan facilmente mediante un sistema de palabras
clave, puede ser mas complejo detectar usos no autorizados de los simbolos graficos que generalmente
constituyen los logotipos.

No obstante, es aconsejable protegerse registrando los logotipos como marcas colectivas o de
garantia (cf. Parte 2, Capitulo |, apartado C).

FIG. 9: Ejemplos de logotipos de agrupaciones de productores de IG (AREPO, 2022)

Logotipo de la DOP Logotipo de la DOP Logotipo de la IGP Logotipo de la DOP
Beurre Charentes-Poitou Queixo Tetilla Macé de Alcobaca Prosciutto di Parma

Mantequilla francesa Queso espafiol Manzana portuguesa Jamon italiano

®Maca

Alcobaca

C. Imageny reputacion

Ademas de los diversos signos que hacen referencia a los productos con IG, también hay que tener en
cuenta la imagen y la reputacion de estos productos.

"La imagen de marca [...] es la representacion percibida publicamente de una empresa, organizacién o
institucién (y de sus servicios, productos y marcas).

La imagen de marca se produce por la combinacién de un conjunto de representaciones resultantes de
las relaciones entre dos o mas entidades, cada una de las cuales puede simultanea o alternativamente
percibir o desear influir en la otra.

Las representaciones transmitidas o asociadas a la imagen de marca son esencialmente "mentales":
aunqgue nos lleguen a través de medios y/o soportes concretos gque tienen explicitamente la funcién de
difundir un mensaje construido y deliberado, su apropiacion por cada persona es una cuestion de accion
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individual, con todo lo que puede ser, es decir, subjetiva, inestable, selectiva, parcial y simplificadora,
pero también susceptible de formar parte del intercambio, de ser accesible al razonamiento, de dejar
lugar a la influencia, incluso a la manipulacion.” (Wikipedia, 2022) [15].

Cualquier mencién de una indicacion geografica en un producto que no esté amparado y que, por lo
tanto, no cumpla las disposiciones del pliego de condiciones pertinente, puede debilitar la reputacion
de la |G. El consumidor usurpado que, por ignorancia, consume un producto falsificado, inevitablemente
de calidad inferior, puede perder entonces el interés por el producto con IG verdadera y, de buena fe,
dar "mala" publicidad a la IG verdadera aunque el producto que causo su insatisfaccion fuera ilegal.

En resumen, ademas de los ataques a los signos, en Internet también se producen ataques a la imagen
de estos signos, es decir, a la percepcion que de ellos tiene el consumidor. Estos atagues son mdltiples
y dificiles de rastrear, por lo que, ademas de los agentes institucionales que carecen de medios para
establecer una estrategia comun eficaz, las agrupaciones de productores y sus miembros, los
consumidores y los agentes digitales también deben asumir sus responsabilidades.

Ill. Actores con derechos, pero también con deberes

Las debilidades de Internet y la multiplicidad de derechos que hay que proteger se ven agravadas por
la pluralidad de actores que intervienen en el &mbito de las IG.

FIG. 10: Pluralidad de actores implicados en la proteccion de las IG en Internet (AREPO, 2022)
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Ademas de los actores institucionales (apartado A), los propios profesionales deben asumir sus
responsabilidades, es decir, las agrupaciones de productores (apartado B) y sus miembros (apartado
C), pero también los consumidores (apartado D) y los actores digitales (apartado E).

A. Actores institucionales

uei Vi i6 indicaci
A pesar de la e intervienen en la proteccion de las indicaciones
geogréficas en Internet, tales como:

> La , Con, entre otras cosas, su de la UE, una de
cuyas medidas es apoyar y reforzar la proteccién de las IG en Internet (véase la parte 2, capitulo
V);yel 24 (DSA), adoptada por el Parlamento Europeo el 5 de julio de 202225,
cuyo objetivo es reducir la difusion de contenidos ilegales y mejorar la transparencia entre las
plataformas en linea y sus usuarios (Service-public.fr, 2022) [16];

= El ;

& como la DGCCRF (Direction générale de la Concurrence, de la
Consommation et de la Répression des Fraudes?®) en Francia, la AICA (Agencia de Informacion y
Control Alimentarios) en Espafia, la ASAE (Autoridade de Seguranca Alimentar e Econémica?’)
en Portugal o el ICQRF (Ispettorato centrale repressione frodi%®) en lItalia;

= como el INPI (Institut national de la propriété industrielle®®) en Francia, la
OEPM (Oficina Espafiola de Patentes y Marcas) en Espafa, el INPI (Instituto Nacional da
Propriedade Industrial®®) en Portugal, la UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi®!) en lItalia, o la
EUIPO a escala de la UE;

> O los como el INAO (Institut national de l'origine et
de la qualité®?) en Francia o AGACAL (Axencia Galega da Calidade Alimentaria) en Galicia.

es evidente que no se puede hacer frente a todos los delitos cometidos a través de Internet, ya que ello
exigiria demasiados recursos y una reaccion casi instantdnea de las fuerzas y cuerpos de seguridad
del Estado (UNIFAB, ALCCI, 2019) [11].

En cualquier caso, la multiplicacién de iniciativas descoordinadas y demasiado fragmentadas no
permite una vision estratégica eficaz.

Por tanto, corresponde a los propios profesionales asumir sus responsabilidades.

24 En espariol: "Ley de Servicios Digitales"

25 La DSA modifica la Directiva de 8 de junio de 2000 sobre el comercio electrénico (Directiva 2000/31/CE)
26 DGCCREF en espairiol: “Direcciéon General de Competencia, Consumo y Represion del Fraude* [Francia]
27 ASAE en espafiol: “Autoridad de Seguridad Alimentaria y Econdémica“ [Portugal]

28 |CQRF en espafiol: “Inspeccién Central de Control del Fraude* [ltalia]

29 INPI en espaiiol: “Instituto Nacional de la Propiedad Industrial“ [Francia]

30 INPI en espaiiol: “Instituto Nacional de la Propiedad Industrial“ [Portugal]

31 UIBM en espariol: “Oficina Italiana de Patentes y Marcas* [Italia]

32 INAO en espaiiol: “Instituto Nacional de Origen y Calidad” [Francia]
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B. Las agrupaciones de productores

Debido a su funcion de "titular” de la IG, la agrupacién de productores desempefia un papel destacado
en su defensa en Internet.

La agrupacion de productores, como se vera a lo largo de esta guia, tiene derecho a utilizar la IG, pero
sobre todo es , desde la redaccion del pliego
de condiciones hasta la defensa y promocién de la denominacion.

Sus misiones son, por tanto, centrales y sus acciones deben ser globales. Esto significa adquirir los
conocimientos necesarios y buenos reflejos desde el momento en que se desarrolla el proyecto de IG.

En este ambito, se recomienda encarecidamente

para el desarrollo del proyecto y su aplicacion (gastos en servicios de
consultoria, auditorias, comunicacion, etc.), con el fin de poder justificar los perjuicios econémicos en
caso de infraccién.

Ante los retos que plantea Internet, es importante que la agrupacion de productores adopte un enfoque
transversal, que se detallara mas adelante y que debe implicar una verdadera

con los productores y la e con las autoridades
competentes.

C. Miembros de agrupaciones de productores

Los miembros de las agrupaciones de productores, es decir, los productores afiliados, también tienen
un papel importante que desempenar.

En efecto, si tienen derecho a utilizar la indicacién geografica para valorizar sus productos, también
deben asumir las obligaciones y garantizar su proteccion.

Su responsabilidad es similar ala de la , deben en cuanto
se detecte una infraccion.

También deben y nNo centrarse Unicamente en su propia marca o empresa.
Simples reflejos, como la integracion de una pagina dedicada a la IG en su propio sitio web (véase la
parte 2, cap. lll, parr. C), permiten hacer comprender al consumidor que, si bien existen marcas y una
variedad de productores, existe ante todo

En este sentido, uno de los puntos fundamentales, mas alla del respeto escrupuloso de las
disposiciones del pliego de condiciones, es la adopcién y el respeto de buenas préacticas (por ejemplo,
la contribucidn al desarrollo sostenible o al bienestar de los animales), con el fin de no empafar la
imagen de la IG.

Esta participacion proactiva en la defensa de la IG es un relevo indispensable para otros actores, cuya
responsabilidad y compromiso son a veces muy limitados, o dificiles de activar.

D. Consumidores

Los consumidores también tienen un papel que desempefiar.

De hecho, no solo los titulares de derechos pueden denunciar las falsificaciones en linea, sino también
los consumidores, que pueden hacerlo directamente a las plataformas en cuestion o poniéndose en
contacto con las autoridades de control del fraude de su pais. Sin embargo, hay que concienciarlos, de
ahi el papel esencial que desempefian la y la de las agrupaciones de
productores y sus miembros a los consumidores.
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Para ello, se aconseja a los distintos agentes del sector de las IG que sensibilicen a los consumidores
sobre los riesgos de fraude, que les animen a estar atentos obteniendo informacién adecuada sobre
el producto con IG antes de comprarlo en linea, y que actien denunciando los fraudes detectados a
las autoridades competentes.

Por lo tanto, las agrupaciones de productores y sus miembros deben ser proactivos en su comunicacion
con los consumidores, a fin de concienciarlos sobre la falsificacion y sobre los medios practicos de que
disponen para evitar ser victimas de ella 'y permitir su limitacion.

E. Actores digitales

Por ultimo, los agentes digitales como sitios web, mercados, plataformas de comercio electronico, redes
sociales y motores de busqueda también tienen un papel clave que desempefiar en la lucha contra el
fraude en Internet.

La mayoria de estas plataformas ofrecen medios directos para que los fitulares de derechos
denuncien unainfraccion o soliciten el bloqueo o la eliminacién de una pagina o de un usuario/vendedor.
Sin embargo, a veces es muy dificil hacer un uso efectivo de estas herramientas y aportar pruebas de
los derechos invocados, ya que las IG no son bien conocidas por estas plataformas, que sélo piensan
en términos de marcas. Por ello, también es aconsejable que el sector de las IG sensibilice a estas
plataformas sobre los riesgos de fraude y las invite a colaborar denunciando a las autoridades
competentes cualquier fraude que observen.

Ademads, la responsabilidad y las obligaciones de estos agentes en relacion con el fraude pueden variar
en funcién del canal digital utilizado.

IV. Multiples canales con temas especificos

La dltima dificultad reside en la multiplicidad de canales a través de los cuales se pueden identificar las
infracciones patrimoniales, que constituyen una auténtica "milhoja" de sitios web (apartado A),
mercados y plataformas de comercio electronico (apartado B), motores de busqueda (apartado C) y
redes sociales (apartado D).
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FIG. 11: La "mille-feuille" de los canales de Internet (AREPO, 2022)
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A. Las paginas web

Aparte de los casos especificos de mercados, plataformas de comercio electronico, redes sociales o
motores de bUsqueda que se comentan a continuacién, los sitios web de terceros pueden contener
multiples elementos infractores.

Ademds del nombre de dominio, existen muchos otros elementos que pueden infringir los derechos
del titular de una IG, como los:

> La presentacion del sitio, que puede crear confusion al utilizar coédigos IG (logotipos, nombre,
términos evocadores o visuales, etc.);

&= Las metaetiquetas®, que pueden contener el nombre del componente de la IG o términos
evocadores;

&= Los productos promocionados en el sitio, que también pueden causar confusion.

También en este caso, la principal dificultad es poder identificar estas infracciones en todas las paginas
de un sitio, pero también en el sistema de palabras clave presentes en las metaetiquetas del sitio y que
permiten redirigir a este sitio.

A esto se afladen otras dificultades técnicas, como el alojamiento del sitio en el extranjero o la
ausencia de avisos legales, que a veces pueden dificultar mucho la identificacion y el contacto con el
operador del sitio en litigio.

33 Descripcion textual del contenido de un sitio web que sélo aparece en el cddigo fuente del mismo. Se utilizan
para transmitir informacion a los motores de blsqueda para la correcta referenciacion del sitio, también
conocida como SEO (Search Engine Optimization). Se dice que un sitio esta bien optimizado o referenciado si
figura en las primeras posiciones de un motor de busqueda en las consultas deseadas.

Guia elaborada por AREPO en el marco del proyecto AGROSMARTglobal | Programa Interreg Sudoe 29/135




La proteccion de las IG en Internet, Guia practica | Version del 15 de marzo de 2023

B. Marketplacesy plataformas de comercio electrénico

Los mercados y plataformas de comercio electrénico como Amazon, Alibaba y eBay son probablemente
3435

A la dificultad de detectar los anuncios litigiosos hay que afiadir, como se indica en la introduccién, que
los consumidores compran cada vez mas a través de Internet. Asi pues, los mercados y las plataformas
de comercio electronico centralizan la mayor parte de los anuncios de venta y, por tanto, de las
compras.

La principal dificultad de los mercados es la , que pueden
vender con identidades falsas (INTA, 2021) [17].

Ademas, , con midltiples tipos de consumidores o
clientes: B2B (Business to Business), B2C (Business to Consumer) o C2C (Consumer to Consumer).

Aungue la mayoria de estas plataformas ofrecen

o soliciten el bloqueo o la retirada de una pagina o de un usuario/vendedor
(véase la parte 2, capitulo Ill, apartado B), a veces resulta dificil hacer un uso eficaz de estas
herramientas y aportar pruebas de los derechos invocados, dado el desconocimiento de las IG por parte
de estas plataformas, que sélo piensan en términos de marcas. Por ello, las plataformas pueden
mostrarse especialmente recalcitrantes a la hora de retirar anuncios conflictivos (TESSIER et al., 2021)
[18].

La otra dificultad importante es

De hecho, el régimen actual no permite a los tribunales, en caso de litigio, determinar con precision si
un mercado debe calificarse de "editor" o de "anfitrion", es decir, si debe ser responsable de lo que se
publica o no.

A menudo, los marketplaces y muchos otros proveedores intermediarios de Internet se
, un estatus muy ventajoso que les exime de gran parte de la responsabilidad de
supervisar los productos distribuidos en su sitio.

En Francia, la ley LCEN3® de 21 de junio de 2004, que transpone la Directiva 2000/31/CE sobre
comercio electrénico, define al anfitribn como un simple intermediario técnico.

Como tal, se beneficia de un . Asi, el articulo 6-1-1 de la LCEN
establece el principio de la irresponsabilidad civil y penal del anfitrion respecto al contenido de los sitios
alojados.

Su responsabilidad sélo puede hacerse efectiva si se le advierte del contenido ilicito de un sitio y si no
suspende sin demora su distribucion.

En este sentido, para poder activar el mecanismo de responsabilidad, el titular legitimo debe notificar
el contenido ilicito al anfitrion, dandole un requerimiento formal para que lo retire sin demora (véase la

34 La Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las indicaciones geogréaficas
de la Unién Europea en el sector de los vinos, las bebidas espirituosas y los productos agricolas y a los
regimenes de calidad de los productos agricolas, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n° 1308/2013,
(UE) 2017/1001 y (UE) 2019/787 y se deroga el Reglamento (UE) n® 1151/2012, de 31 de marzo de 2022,
prevé un articulo 43 sobre medidas cautelares para las plataformas en linea.

35 La Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la proteccion de las
indicaciones geograficas de los productos artesanales e industriales y por el que se modifican los Reglamentos
(UE) 2017/1001 y (UE) 2019/1753 del Parlamento Europeo y del Consejo y la Decision (UE) 2019/1754 del
Consejo, de 13 de abril de 2022, prevé un articulo 55 sobre medidas cautelares para las plataformas en linea.

36 | ey de confianza en la economia digital
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Parte 2, Capitulo Ill, apartado B para méas informacion sobre el contenido de la notificacién). Entonces,
s6lo si el anfitrién no retira con prontitud el contenido controvertido, podra ser considerado responsable.

C. Motores de busqueda

Ademas de los mercados y plataformas de comercio electrénico, los motores de blsqueda como
"Google", "Bing" o "Yahoo" también representan una de las mayores debilidades del sistema de
proteccion, ya que son la causa de la presencia de sitios de venta ilegal en los primeros resultados de
bldsqueda.

La mayoria de los motores de busqueda ofrecen

o soliciten el bloqueo o la eliminacion de una pagina o de un usuario/vendedor
(cf. parte 2, capitulo lll, apartado B). Sin embargo, técnicamente es muy complicado combatir este
fenémeno por las siguientes razones (UNIFAB, ALCCI, 2019) [11]:

& EI motor de bdsqueda tiene un a un cliente, aunque sea
ilicito, que quiere aparecer en la lista;

& Los traficantes crean para obtener trafico;
&> La desreferenciacion de anuncios ;
&= Y s6lo como

Por ejemplo, Google Ads, anteriormente Google AdWords, que es la red de publicidad de Google,
permite a los anunciantes comprar anuncios o banners que se mostraran en el software de Google,
como Google Maps o el motor de busqueda de Google, o en la red de usuarios de Google AdSense.
Estos anuncios estaran orientados en funcion del comportamiento de navegacion del usuario.

D. Redes sociales

Ademas de los sitios web, los mercados, las plataformas de comercio electrénico y los motores de
busqueda, las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram también pueden contener
infracciones.

Se ha observado que estas redes suelen ofrecer
(véase la Parte 2, Capitulo I, apartado B), pero primero habra que ser capaz de localizar
la infraccién en los entresijos de las redes, y después el procedimiento aun tendra que dar resultado.

En teoria, la red en cuestién tramitara la solicitud, y las cuentas con un nombre de usuario, 0 que
publiquen cualquier contenido que pueda inducir a error al consumidor o infringir los derechos de un
tercero, podran entonces ser modificadas, transferidas o suprimidas definitivamente por la red en
cuestion.

Pero
> La reclamacion ;

> A menudo, las redes en cuestion se escudan en condiciones generales para indicar que no estan
en condiciones de arbitrar litigios que requeririan demasiado analisis, por lo que

= Esta puede ser una batalla interminable, ya que borrar o bloquear un perfil no impide la
por parte del infractor.

Por tanto, la eficacia de la proteccion en las redes debe ser muy matizada, por lo que corresponde al
titular estar muy atento, al tiempo que se mantiene activo en estas redes para reservar perfiles y otras
cuentas, lo que permite una presencia que debera ir acompafada de una
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El estado actual de la proteccion de las IG en Internet revela deficiencias estructurales que complican
su proteccién en la practica, ya que

A partir de esta constatacién, las agrupaciones de productores y los fabricantes de productos que se
benefician de una indicacidn geografica deben, en comunicacién con las autoridades (en particular los
servicios aduaneros y de control del fraude), construir una verdadera estrategia de proteccion de las
IG, tanto defensiva (capitulo 1) como ofensiva (capitulo II), pero también de su imagen (capitulo IlI).
Esta tarea parece tanto mas compleja cuanto que la jurisprudencia relativa a las IG, en particular su
proteccion por el derecho de los nombres de dominio, esta en fase de construccion (capitulo V).

I. Una estrategia de proteccion defensiva antes de que se vulneren los derechos

Para proteger mejor la IG propia en Internet, puede ser Util adoptar una estrategia triple basada en la

contra las reservas de nombres de dominio (apartado A) y de marcas
denominativas (apartado B), la propios de la IG (apartado C)
yla (apartado D).

A. Proteccién del nombre que constituye la IG: nombres de dominio

Con respecto a la proteccion del nombre que forma la IG, la forma més eficaz de evitar reservas
fraudulentas de nombres de dominio por parte de terceros es reservar uno mismo los nombres de
dominio en extensiones estratégicas.

1. ¢Qué es un nombre de dominio?

Cada sitio web tiene una direccion IP3 (nimero Unico) que representa su "carné de identidad".

Sin embargo, las direcciones IP son complejas de recordar y no distinguen entre los distintos recursos
de un sitio web. Por eso se crearon los nombres de dominio, para que

: cuando un usuario introduce un nombre de dominio en su barra de
busqueda, se envia una peticién a un conjunto de servidores del sistema de nombres de dominio (DNS).
El DNS responde entonces con la direccion IP del servidor de alojamiento del sitio web, haciéndolo
accesible.

El nombre de dominio es, por tanto, el que,
debido a su uso intensivo, se ha convertido en un signo distintivo para un operador econémico, del
mismo modo que el rétulo de una tienda fisica. y

constituye asi un signo que atrae a los clientes.

La estructura de una direccion web, aparte del nombre de protocolo "http", luego ":" y "//" para que la
direccion sea utilizable ("http://"), se compone generalmente de la siguiente manera

1. Un prefijo técnico: "www" (world wide web), que significa "Internet a nivel mundial”;

37 |P: Protocolo de Internet
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2. Un nombre de dominio, compuesto por:

B

Dominio de 2° nivel (o SLD, "Second-Level Domain"): dominio "raiz", que corresponde
generalmente al nombre de una empresa, una marca registrada o una indicacién geograéfica.
Precede al dominio de 1° nivel,

Un dominio de 1° nivel (o TLD, "Top-Level Domain"): incluye dos tipos principales de
extensiones: las extensiones referidas al codigo del territorio geografico oficial del sitio web, que
se denominan ccTLD (Country Code Top-Level Domain®®) y que estan compuestas
sistematicamente por dos letras (por ejemplo, ".eu"; ".fr"; ".es"; ".pt"; ".it"; etc.) y las extensiones
llamadas "genéricas", que se denominan ¢gTLD (Generic Top-Level Domain®%), que se
caracterizan por un ambito tematico y que estan sistematicamente compuestas por tres o mas
letras (por ejemplo ".com"; ".org"; ".net"; ".info"; etc.). EI dominio de 1° nivel se sitla
inmediatamente después del punto "." que sigue al dominio de 2° nivel.

El nombre de dominio se compone, por tanto, de varios dominios sucesivos separados por un

"o«

punto ".“

FIG. 12: Estructura de una direccion web (AREPO, 2022)

Nombre de dominio

— @
2

Dominio de Dominio de
2° nivel 1° nivel

ICANN, una asociacién de derecho privado estadounidense, es responsable de la creacién de dominios
en el sistema de nombres de dominio (o DNS), y de la asignacién de nombres de dominio segln unas
normas comunes a todos los registros, que gestionaran los dominios creados bajo su ambito, conocidas
como "Politica ICANN", o "UDRP" (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy“°).

Una vez creados los dominios, ICANN designa unas entidades juridicas denominadas "registros" que
seran responsables de la organizacion, administracion y gestion de la extensién o dominio y que
gestionaran la asignacién de nombres de dominio y pondran a disposicion y mantendran el Whois:

B

En Francia, el registro AENIC se encarga de gestionar los nombres de dominio con el cédigo de
pais ".fr";

En Espafa, el registro Red.es se encarga de gestionar los nombres de dominio con el cédigo de
pais ".es";

En Portugal, el registro DNS.PT se encarga de gestionar los nombres de dominio con el codigo
de pais ".pt";

38 En espaiiol: “Dominio nacional de primer nivel*

39 En espafiol: “Dominio de nivel superior genérico*

40 En espafiol: “Politica uniforme de solucion de controversias en materia de nombres de dominio*
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= el registro NIC se encarga de gestionar los nombres de dominio con el codigo de pais
".it"_
Estos registros seleccionan "registradores"#' que actuaran como interfaz entre ellos y los solicitantes

de nombres de dominio, registrando hombres de dominio en los registros y recaudando las tasas de
presentacion y renovacion.

2. Normas aplicables a los nombres de dominio

La regla principal, que sigue el principio aplicable a todos los derechos de propiedad intelectual, es que
se da 42 La primera persona que se reserva
el derecho es el titular del nombre, sin que se exija justificacion alguna al solicitante del nombre de
dominio en el momento del registro.

Ademds, como ya se ha mencionado, ICANN también ha adoptado ,
gue proporcionan elementos para resolver conflictos entre titulares de nombres de dominio vy titulares
de otros derechos de propiedad intelectual. En efecto, el principio de asignacién del nombre de dominio
al primer solicitante de registro

También existen otras normas establecidas en las . Estas cartas retinen las
normas de utilizacion de un dominio (o "extension") de 1° nivel y son creadas por los registros
autorizados para gestionar el dominio en cuestion. Incluyen los elementos esenciales de las directrices
relativas a los aspectos administrativos, juridicos y técnicos (AFNIC, 2020) [19].

Por lo que respecta a los nombres de dominio ".fr", en virtud del articulo 5.1. de la Carta de
Nomenclatura AFNIC, puede ser titular de un nombre de dominio “[...] cualquier persona fisica residente
en la zona ".fr" y cualquier persona juridica que tenga su domicilio social o su sede social:

= en el territorio de uno de los Estados miembros de la Unién Europea;

= en el territorio de los siguientes paises Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza". (AFNIC, 2020)
[19]

El solicitante no tiene la posibilidad de negociar el contrato de registro propuesto por la oficina, tiene
gue respetar la carta que se le impone y pagar la tasa solicitada al registro.

A continuacién, el nombre de dominio se reserva durante el periodo de su registro, que es renovable y
esta sujeto al pago de una tasa.

En el momento del registro, deben facilitarse los contactos para cuestiones técnicas, administrativas y
de facturacién“®, que se incluiran en la base de datos de nombres de dominio, la base de datos "Whois".

y el registrador no esta sujeto a la
obligacién de asesorar o buscar el estado de la técnica*.

Las fuentes presentadas anteriormente muestran que la eleccion del nombre de dominio es libre, por
lo que es posible elegir un nombre de dominio descriptivo, que sera valido pero dificil de proteger frente
a terceros que deseen reservar un nombre de dominio similar.

41 En Francia, el articulo L. 45 del Cddigo de Correos y Comunicaciones Electrénicas regula las modalidades
de designacion de los organismos encargados de la gestién de los nombres de dominio “.fr".

42 Cédigo francés de Correos y Comunicaciones Electrénicas en los articulos L. 45-1, 45-2 y R. 20-44-46

43 El suministro de informacion falsa por parte del solicitante se considerard a menudo, en los litigios con
terceros, un indicio de mala fe y sera el contacto quien se considere titular del nombre de dominio. La sancién
puede ser el bloqueo y, en su caso, la supresion del nombre de dominio.

44 Los estatutos de la AFNIC 2020 indican en su articulo 4-3 una responsabilidad limitada del registrador.
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Sin embargo, la libertad de eleccién esta limitada en la medida en que el nhombre de dominio no debe
infringir el orden publico* y debe cumplir las restricciones sintacticas*.

Sin embargo, los registros no comprueban el estado de la técnica, ni existe un procedimiento de
oposicion, como en el Derecho de marcas.

3. Lareserva como barrera eficaz
Por lo tanto, la primera barrera mas eficaz seria que la industria de las IG reservara nombres de dominio
que contengan el nombre de su |G con las extensiones mas estratégicas.

Asi, casi el 44% de los participantes en la encuesta AREPO habrian registrado al menos un nombre de
dominio que contenga el nombre de su IG en el DNS, como puede verse en la siguiente figura (el 81%
de los participantes tras eliminar la tasa de no respuesta).

Sin embargo, el indice de falta de respuesta, que sigue siendo del 45%, no debe despreciarse, ya que
pone de manifiesto la falta de dominio de la cuestion de los nombres de dominio por parte de los actores
del sector de las IG.

FIG. 13: Resultados encuesta: ¢ Su IG esta registrada como nombre de dominio en el DNS? (AREPO, 2022)

mS{ mNo =Sinrespuesta = Si mNo

Cabe recordar gue no existe ningun limite a la reserva de nombres de dominio, ni obligacion alguna
de utilizarlos. En resumen, una agrupacion de productores puede reservar varios nombres de dominio
Unicamente para su IG, con el Unico fin de evitar cualquier reserva malintencionada por parte de un
tercero. No obstante, es aconsejable redirigir todos sus nombres de dominio reservados a su sitio web
oficial para mejorar su posicionamiento y ganar visibilidad.

Asi pues, esta reserva preventiva permite evitar o limitar al maximo el fenomeno de la
ciberocupacion.

Esta técnica de registro fraudulento de nombres de dominio por un tercero consiste en reservar un
nombre de IG sin que éste tenga ningln derecho sobre dicho nombre, con el fin de:

&= revender el nombre de dominio al legitimo titular del derecho (marca o IG) a un precio muy
elevado;

& impedir que el titular legitimo del nombre lo reserve como nombre de dominio y perjudicar la
imagen del nombre;

45 Articulo 45, 2°, (1) del Cadigo de Correos y Comunicaciones Electronicas y articulo 2-4-26 de la Carta de la
AFNIC.

46 Articulo 2-2 de la Carta AFNIC.

Guia elaborada por AREPO en el marco del proyecto AGROSMARTGglobal | Programa Interreg Sudoe 35/135



La proteccion de las IG en Internet, Guia practica | Version del 15 de marzo de 2023

& aprovecharse de la reputacién del nombre, por ejemplo, redirigiendo el dominio a su propio sitio
web para generar visitas.

Aungue la ciberocupacion esté legalmente sancionada (el limite lo establece la ICANN, que no
reconoce las IG como antecedentes que puedan utilizarse contra un nombre de dominio posterior
idéntico o similar), es mejor protegerse registrando previamente su nombre de dominio bajo diferentes
extensiones estratégicas.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la reserval/registro de un nombre de dominio es s6lo un
derecho exclusivo de uso concedido por un periodo definido.

En principio, este plazo puede renovarse por un periodo de entre uno y diez afios. Por lo tanto, es
esencial, antes de la fecha de expiracién del nombre de dominio, tomar las medidas necesarias para
conservar su uso.

Sin una accion por parte del titular, la renovacion no se lleva a cabo y el nombre de dominio queda libre
para ser reservado por posibles ciberocupas.

@) zoom soBRE EsPANA

En Espafa, la Sentencia 67/2014, de 14 de marzo de 2014, de la Audiencia Provincial de
Granada (AC* 2014/646) sefiala en su fundamento de derecho tercero que "Precisamos en
nuestra Sentencia de 20 de julio de 2012 (AC 2013, 772), con cita de la SAP de Barcelona
(Seccién 152%) de 25 de mayo de 2009, que "los nombres de dominio son un sistema de
identificacién y localizacién de los ordenadores conectados a la Red (INTERNET)". Sin embargo,
los nombres de dominio, como reconoce la doctrina, ademas de poder definirlos técnicamente
como una direccion informatica, son también signos distintivos legales en la medida en que
cumplen la funcion de distinguir recursos introducidos en Internet por su distinto origen
vinculando a un sujeto con un sitio web y al titular del sitio web con el contenido o actividad que
se propone o desarrolla en ese sitio web y, por tanto, cuando la naturaleza del contenido o
actividad es comercial o profesional cumple esencialmente la funcion de las marcas y nombres
comerciales, pueden generar conflictos entre los nombres de dominio y las marcas o nombres
comerciales. ".

En Espafia, "red.es" es la autoridad nacional de gestion de los registros de nombres de dominio
bajo el cédigo de pais ".es". La legislacién aplicable a los nombres de dominio puede consultarse
en el sitio web de "red.es" y puede accederse a ella en el siguiente enlace.

No obstante, la mejor manera de protegerse contra las infracciones es informar a terceros de las
consecuencias de una infraccién.

En Espafa, existen multitud de estructuras que pueden servir de relevo en caso de infraccion,
en particular las autoridades administrativas competentes encargadas de la proteccion de estos
signos distintivos, como el Ministerio de Agricultura nacional (accesible en el siguiente enlace),
o0 las Consejerias de Agricultura autonémicas, como la de la Comunidad Auténoma de
Extremadura (accesible en el siguiente enlace), la Comunidad Auténoma de Catalunya
(accesible en el siguiente enlace) o la Comunidad Auténoma de Castilla La Mancha (accesible
en el siguiente enlace), o la Oficina Espafiola de Marcas, la OEPM (accesible en el siguiente
enlace).

47 AC: Acta Constitucional
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@ zoom soBRE PORTUGAL

En su sentencia de 26 de febrero de 2015, el Tribunal Supremo portugués (asunto
1288/05.6TYLSB.L1.S1) concluy6: "El nombre de dominio [en Internet], de forma similar a la
marca 0 a la denominacion social de una sociedad mercantil, asume una funcién inductiva,
comunicando informaciones y sugerencias sobre un determinado producto o servicio, por lo que
el uso de un nombre de dominio, correctamente asignado desde un punto de vista técnico, puede
dar lugar a una infraccion del Derecho de propiedad industrial, en particular en lo que respecta a
las normas de proteccion de marcas y de competencia desleal"®.

En Portugal, la asociacion DNS.PT“° es responsable de la gestion de los nombres de dominio
“pt“ y selecciona a los registradores que actuaran como interfaz entre la asociacion y los
solicitantes de un nombre de dominio, registrando los nombres de dominio en los registradores
y recaudando las tasas de registro y renovacion®.

Aunque el registrador no esta sujeto a una obligacién de asesoramiento ni de busqueda del
estado de la técnica, la libertad de eleccién de nombres de dominio no es ilimitada.

En particular, el articulo 6/1/c) del Reglamento ".pt" prohibe el registro de un nombre de dominio
si corresponde a una indicacion geografica portuguesa o europea o a una indicacion geografica
protegida por la ley.

Asimismo, el articulo 6/1/d) prohibe el registro de nombres geograficos, definidos en el articulo
7 como "cualquier nombre, independientemente de la lengua utilizada, que coincida con el
nombre de un pais, parroquia, municipio o region administrativa o con el nombre de una ciudad
extranjera que, por su relevancia, sea de dominio publico". Como excepcion, el articulo 7/2
permite a las autoridades administrativas registrar tales dominios.

4. Términos, conceptos y extensiones que deben protegerse como nombre de dominio

Como se ha explicado anteriormente, se recomienda encarecidamente a las agrupaciones de
productores que registren el nombre de su indicacion geografica en el sistema de nombres de dominio
bajo varias extensiones (dominios de 1° nivel), con el fin de evitar en la medida de lo posible posibles
fraudes en Internet, pero también es aconsejable considerar los términos y conceptos que deben
protegerse como dominios de 2° nivel, mas alla del nombre exacto de la indicacién geogréfica.

48 Cita traducida del portugués
4% Entidad competente seguin el Decreto-Lei 55/2013, de 17 de Abril, para gestionar los nombres em “.pt"

50 | as normas generales del registro de nombres de dominio ".pt" estan disponibles en la siguiente direccién
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» Los dominios de 1° nivel

FIG. 14: El dominio de 1° nivel en una direccion web (AREPO, 2022)

Nombre de dominio

— t
¥

Dominio de
1° nivel

ccTLD (Dominio de primer nivel en codigo de pais)

En primer lugar, se recomienda que las agrupaciones de productores registren el nombre de su
indicacion geografica con la extension de pals asociada a la zona geogréfica protegida de la IG.
Estas extensiones se denominan ccTLD (Country Code Top-Level Domain).

Ejemplos de nombres de dominio con extensiones "ccTLD*

&> Para Francia: se trata de la extension bajo el cédigo de pais ".fr", gestionada por el registro
AENIC, por ejemplo: "champagne.fr" (DOP "Champagne”, vino espumoso); "porcsdelasarthe.fr"
(IGP "Porc de la Sarthe", carne de cerdo); floc-de-gascogne.fr (DOP "Eloc de Gascogne", vino
licoroso); etc.;

> Para Espafa: se trata de la extensién bajo el codigo de pais ".es", gestionada por el registro
Red.es, por ejemplo: "guesomanchego.es" (DOP "Queso Manchego", queso);
"domontesdetoledo.es" (DOP "Montes de Toledo", aceite de oliva); "patacadegalicia.es" (IGP
"Patata de Galicia / Pataca de Galicia", patata); etc;

= Para Portugal: es la extension bajo el cédigo de pais ".pt", gestionada por el registro DNS.PT,
por ejemplo: "ananasdosacores.pt" (DOP "Anands dos Acores/Sao Miguel", pifia); "perarocha.pt"
(DOP "Péra Rocha do Oeste", pera); "azeitedoalentejo.pt" (DOP "Azeite do Alentejo Interior",
aceite de oliva); etc;

= Para ltalia: se trata de la extensién bajo el codigo de pais ".it", gestionada por el registro NIC, por
ejemplo: "prosciuttodiparma.it" (DOP "Prosciutto di Parma", jamén); "mortadelladipratoigp.it" (IGP
"Mortadella di Prato", embutidos); cintasenesedop.it (DOP "Cinta Senese", carne de cerdo); etc.

Aunque es esencial registrar el nombre de la IG con la extensién de pais asociada, también es
importante fijarse en los paises en los que se comercializa el producto y en los que el riesgo de
usurpacion es elevado. Por ejemplo, el grupo de productores de la DOP "Prosciutto di Parma" (jamén
italiano) ha registrado el nombre de dominio "prosciuttodiparma.uk”, entre otros (el grupo ha registrado
cerca de 67 nombres de dominio sélo para su indicacion geogréfica). ".uk" es el ccTLD oficial del Reino
Unido.

En el caso de las IG mas conocidas, también se recomienda registrar el nombre de la IG con el ccTLD
oficial de la UE:

&> Parala Union Europea: ".eu"”, por ejemplo: "cerezadeljerte.eu” (DOP "Cereza del Jerte", cereza);
"formaggiopiave.eu” (DOP "Piave", queso); "prosciuttodiparma.eu” (DOP "Prosciutto di Parma",
jamén); etc.
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N.B.: la extension ".tv", que es el ccTLD oficial de las Islas Tuvalu, ha sido secuestrada por los medios
de comunicacion, que ahora utilizan esta extension para referirse a la television. Esta extension se ha
hecho tan popular (sobre todo por la famosa plataforma de streaming "Twitch"”, que utiliza esta
extension en la URL®! de su sitio web) que algunas agrupaciones de productores han registrado su
denominacién IG con esta extension, por ejemplo: "dovaldeorras.tv" (DOP "Valdeorras", vino espafiol).

Segun la plataforma de encuestas W3Techs (Web Technology Surveys), los 10 "ccTLDs" mas
populares del mundo en noviembre de 2022 serian los siguientes:

FIG. 15: Los 10 ccTLD més populares en noviembre de 2022 (W3Techs, 2022) [20]

.ru 4,0 % Rusia 1994 ccTLD
.de 2,1% Alemania 1986 ccTLD
.uk 2,0% Reino Unido 1985 ccTLD
.au 1,7 % Australia 1986 ccTLD
in 1,6 % India 1989 ccTLD
n Jir 1,3% Iran 1994 ccTLD
Jp 12% Japon 1986 ccTLD
n fr 1,2 % Francia 1986 ccTLD
n .ca 1,0 % Canada 1987 ccTLD
it 1,0 % Italia 1987 ccTLD

Los ccTLD ".es"y ".pt" representaran el 0,5% y el 0,1% de los sitios web en 2022, respectivamente. El
cCcTLD ".eu" representara el 0,4% de los sitios web en 2022. Actualmente hay 250 ccTLD disponibles
en el mercado.

Los gTLD (dominios de nivel superior genéricos) originales

También se recomienda que las agrupaciones de productores registren el nombre de su IG con las
llamadas extensiones "genéricas" que tienen una dimension internacional y son especialmente
populares. Estas extensiones se denominan gTLD (Generic Top-Level Domain): ".com"; ".org"; ".net";
".info"; etc.

Entre los gTLD mas antiguos que aparecieron primero en 1985 (".com"; ".org"; ".net"; ".edu"; ".gov";
“int"; ".mil"; ".arpa"), luego en la década de 2000 (".info"; ".pro"; ".coop"; ".aero"; ".biz"; ".museum";
".name") y 2004 (".asia"; ".cat"; ".jobs"; ".mobi"; ".post"; ".tel"; ".travel") (ICANN, 2011) [21], los nombres
de dominio més populares del mundo serian los siguientes segun la plataforma W3Techs:

51 URL: Uniform Resource Locator (localizador uniforme de recursos). La URL es la cadena de caracteres que
forman una direccién web (por ejemplo, "http://www.sitioweb.com").
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FIG. 16: Los 10 gTLD originales més populares en noviembre de 2022 (W3Techs, 2022) [20]

TLD Porcentaje Significado Fecha Tipo Subtipo

.com 51,1 % Comercial 1985 gTLD Estandar
.org 4,4 % Organizacion 1985 gTLD Estandar
.net 3,1% Red 1985 gTLD Estandar
.info 0,5 % Informaciéon 2000 gTLD Estandar
.pro 0,1% Profesional 2000 gTLD Estandar
n .edu 0,1% Educacion 1985 gTLD Comunidad
.gov <0,1% Gobierno 1985 gTLD Comunidad
n .asia <0,1% Asia 2004 gTLD Geografico
n .cat <0,1% Catalunya 2004 gTLD Geografico
.coop <0,1% Cooperativas 2000 gTLD Comunidad

Como se puede ver en la Figura 16 anterior, el TLD generico ".com" es el TLD mas popular del mundo,
y lo ha sido desde su creacion. Representa mas del 51% de los dominios de 1° nivel en 2022, segun la
plataforma de encuestas W3Techs (W3Techs, 2022) [20]. La extension ".com" es especialmente
utilizada por las organizaciones estadounidenses, que han abandonado por completo el ccTLD ".us",
que no figura en la lista de los diez ccTLD mas populares en 2022 (véase la Figura 15).

Ejemplos de nombres de dominio con:

> “.com™ "sauternes.com" (DOP "Sauternes", vino dulce); "lamanchawines.com"” (DOP "La
Mancha", vino); "dopoliterraalta.com" (DOP "Aceite de Terra Alta / Oli de Terra Alta", aceite de
oliva); "moulis.com" (DOP "Moulis / Moulis-en-Médoc", vino);

Le sigue el dominio ".org™, con un 4,4% de usuarios segun la plataforma de encuestas W3Techs. Esta
extension suele ser utilizada por organizaciones sin animo de lucro.

> “.org": "tartadesantiago.org" (IGP "Tarta de Santiago"); "cerezadeljerte.org" (DOP "Cereza del
Jerte", cereza); ‘"pomme-limousin.org" (DOP "Pomme du Limousin", manzana);
"piavecheese.org" (DOP "Piave", queso); etc.

Otras extensiones genéricas, como ".net” (que significa "red" y suele ser utilizada por organizaciones
gue no han logrado obtener la extension ".com"), o ".info" (que significa "informacion" y suele dedicarse
a sitios que ofrecen datos de caracter informativo), también son extensiones genéricas muy populares.
Ejemplos: "prosciuttoveneto.net" (DOP "Prosciutto Veneto Berico-Euganea”, jamén); "parmahams.info”
(DOP "Prosciutto di Parma", jamdn); etc.

Los TLD ".asia" y ".cat", por su parte, fueron los primeros TLD geograficos genéricos (o geoTLD) que
aparecieron antes del lanzamiento de la convocatoria de solicitudes de ICANN en 2012. Se diferencian
de los ccTLD en que hacen referencia a una zona geogréfica, pero no al cédigo oficial de un pais. La
extension ".cat" hace referencia a la comunidad autbnoma de Catalunya y muchas agrupaciones de
productores de la region han reservado el nombre de su IG con esta extensiéon, por ejemplo:
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"pomadegirona.cat" (IGP "Poma de Girona", manzana); "dopoliterraalta.cat" (DOP "Aceite de Terra Alta
[ Oli de Terra Alta", aceite de oliva); etc.

En 2012, la ICANN lanzé una convocatoria de solicitudes para la introduccion de nuevas extensiones
genéricas (gTLD) en su sistema de nombres de dominio, lo que ofrece tanto oportunidades como
riesgos de ciberocupacion.

Desde el lanzamiento de esta convocatoria y hasta hoy, se han identificado mas de 1900 propuestas

, ahora disponibles en el mercado
(hasta entonces existian menos de 25 extensiones), segun el Programa Estadistico de ICANN (ICANN,
2022) [22].

Estos nuevos gTLD se dividen en cuatro categorias: 1. nuevos gTLD estandar (no restrictivos), 2.
nuevos gTLD comunitarios (restrictivos), 3. nuevos gTLD geograficos (restrictivos) y 4. nuevos gTLD
de marca (restrictivos). Nuevos gTLD de marca (restrictivos) ICANNWiki, 2021) [23].

&= Los nuevos gTLD estandar

Los nuevos gTLD estandar estan disponibles para su reserva por todos y sin condiciones. Son ahora
los mas numerosos.

Estos nuevos gTLD estan destinados a los actores que desean que su nombre de dominio
. Por tanto, se refieren principalmente a términos y
conceptos genéricos, como: “.photo”; “.consulting®; “.supply®; “.website®; “.business®; “.agency*;

T . 6 T “, o«

“.restaurant®; “.catering®; “.art“; “.bar; “.club®; “.top etc.

Estos nuevos gTLD estandar se afiaden a la lista original de gTLD estandar (".com"; ".net"; ".org"; ".info";

etc.).

Aunque estos nuevos gTLD facilitan a los usuarios la identificacion de los sitios web, también abren
. En efecto, estos nuevos gTLD también pueden referirse
a tipos de productos alimentarios como ".wine" o ".vin"; ".coffee" o ".cafe"; ".beer"; ".vodka"; ".organic";
".bio"; etc. Sin embargo, resulta que no se exige ninguna condicion para el registro de estos nuevos
gTLD en la ICANN y que se puede asignar a cualquiera la gestion de estas extensiones por delegacién
bajo una politica de "por orden de llegada”, lo que representa una
. El caso de las extensiones ".wine" y ".vin" es un buen ejemplo de ello.

El caso de las extensiones ".wine" y ".wine":

La empresa estadounidense "Donuts Inc", creada en 2010 especificamente para invertir en la compra
de dominios de 1° nivel, fue una de las primeras en solicitar el registro de las extensiones ".wine" y
".vin" en 2012 y obtuvo su gestidn por delegacion de la ICANN, a pesar de que dicha empresa no tiene
ninguna relacién con el sector vitivinicola.

Sin embargo, esta empresa, creada Unicamente con el objetivo de enriquecerse explotando nombres
de dominio, practica la politica del "mejor postor”, sin ninguna consideracién por los legitimos titulares
de indicaciones geograficas. Como resultado, cualquiera con medios para superar su oferta podria
reservar, por ejemplo, los nombres de dominio "bordeaux.wine", "rioja.wine"” o incluso
"champagne.wine".

Evidentemente, esta situacion despert6 la inquietud y el enfado de las agrupaciones de viticultores
franceses y europeos. Se iniciaron entonces negociaciones entre los viticultores (con la ayuda de la
federacién francesa CNAOC (Confédération Nationale des producteurs de vins et eaux de vie de vin a
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Appellations d'Origine Contrélées®?), la EFOW (European Federation of Wine) y la Secretaria de Estado
francesa del Sector Digital), y la empresa "Donuts Inc.“, sobre las condiciones de atribucién de estas
extensiones: "Donuts discutid con nosotros pero no quiso negociar las condiciones de atribucién de los
nombres de dominio. De hecho, pedimos que el nombre de dominio de segundo nivel se reserve a la
estructura que gestiona la denominacion o a la organizacién interprofesional”, explicé Pascal Bobillier-
Monnot, en aquel momento director del CNAOC (Silicon.fr, 2014) [24].

Finalmente, tras tres afios de negociaciones, se alcanzé un acuerdo confidencial que dio lugar a una
lista de nombres reservados a los titulares de indicaciones geogréficas de vinos. Sin embargo, esta
proteccion sigue siendo relativa e incompleta.

La empresa "Donuts Inc" se llama ahora "ldentity Digital" y abri6é las extensiones ".wine" y ".vin" al
publico en general en enero de 2016. Un nombre de dominio reservado con una de estas extensiones
cuesta ahora una media de 50,00 € al afio.

Los nuevos gTLD comunitarios

Los nuevos gTLD comunitarios sélo pueden reservarse en determinadas condiciones.
que deseen gestionar su propio registro. Asi pues, sélo las organizaciones
vinculadas a estos nuevos gTLD pueden reservarlos.

Estos nuevos ¢gTLD comunitarios hacen referencia a comunidades culturales, organizaciones
gubernamentales, asociaciones o determinados sectores econdmicos, como: ".bank"; ".finance";
".catholic"; ".aarp"; etc.

Estos nuevos gTLD comunitarios se afiaden a la lista original de gTLD comunitarios (".gov"; ".edu";

".coop"; ".museum"; etc.).
Nuevos gTLD geograficos (0 geoTLD)

Los nuevos gTLD geogréficos sélo pueden reservarse en determinadas condiciones.

Se diferencian de los ccTLD en

. Mas concretamente, pueden referirse a "una representacion geografica, geopolitica, étnica,
social o cultural">® (ICANNWiki, 2021) [25], tales como: ".paris"; ".alsace"; ".corsica"; ".madrid"; ".berlin";
".eus" (Euskadi); ".gal" (Galicia); etc.

Antes de la convocatoria de solicitudes de ICANN de 2012, solo podian reservarse los geoTLD ".asia"
(Asia) y ".cat" (Catalunya).

En definitiva, cualquiera que desee incluir un lugar, una ciudad o una regién en su nombre de dominio
puede hacerlo ahora. Por lo tanto, se aconseja a las agrupaciones de productores que reserven el
nombre de su IG con extensiones que hagan referencia a la zona geogréfica de la IG, cuando proceda,
y que sigan de cerca los nuevos geoTLD introducidos por ICANN.

Para ver la lista de GeoTLDs actualmente en el mercado, vaya agui.

En cuanto al registro de nuevos geoTLD, cualquier solicitante que desee presentar una solicitud ante
ICANN debe presentar "documentacion de aprobacion o no objecién de los gobiernos o autoridades
publicas pertinentes"”, segun la Guia del solicitante de ICANN de 2012 (ICANN, 2012) [26].

Este principio se puso en tela de juicio en 2018, cuando la ICANN consulté sobre la posibilidad de
permitir a cualquier actor registrar un nombre que hiciera referencia a una zona geogréafica como un

52 En espafiol: “Confederacion Nacional de Productores de Vinos y Aguas de Vinos con Denominacion de
Origen Controlada“

53 Cita traducida del inglés
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TLD de 1° nivel sin el conocimiento previo de la comunidad o autoridad publica correspondiente, lo que
habria representado un riesgo importante para las indicaciones geogréficas.

El informe concluye, sin embargo, que "[...] el Grupo de Trabajo no pudo llegar a un acuerdo sobre las
recomendaciones que se desvian de la aplicacién de 2012, que consideré el punto de referencia a lo
largo de sus deliberaciones. Por lo tanto, recomienda actualizar la politica de la GNSO [Generic Names
Supporting Organization] para que sea coherente con la Guia del solicitante de 2012 y mantener
ampliamente las disposiciones de la Guia del solicitante para futuros procedimientos.">* (ICANNWiKki,
2022) [27].

No obstante, es importante permanecer vigilantes ante la politica liberal de ICANN, que so6lo piensa en
términos de marcas y no tiene en cuenta los nombres geogréficos protegidos.

&> Los nuevos gTLD de marca

Los nuevos gTLD de marca solo pueden reservarse en determinadas condiciones.

Estan dedicados a grandes empresas y organizaciones que desean tener su propia marca como

"non non

extension de dominio, como por ejemplo: ".amazon"; ".alibaba"; ".airbus"; ".apple"; ".android"; ".nike";
".unicef"; ".sncf"; etc.

Segun la plataforma de encuestas W3Techs, los 10 "Nuevos gTLD" mas populares del mundo en
noviembre de 2022 serian los siguientes:

FIG. 17: Las 10 extensiones "Nuevo gTLD" mas populares en noviembre de 2022 (W3Techs, 2022) [20]

Xyz

0,3% Alfabeto 2014 Nuevo gTLD Estandar
.online 0,2 % En linea 2015 Nuevo gTLD Estandar
.shop 0,1% Compras 2016 Nuevo gTLD Estandar
.app 0,1% Aplicacion 2015 Nuevo gTLD Estandar
.club 0,1% Club 2014 Nuevo gTLD Estandar
n .top 0,1% Top 2014 Nuevo gTLD Estandar
.site 0,1% Sitio web 2015 Nuevo gTLD Estandar
n .store 0,1% A ciegas 2016 Nuevo gTLD Estandar
n live 0,1% En directo 2015 Nuevo gTLD Estandar
.tech 0,1% Tecnologia 2015 Nuevo gTLD Estandar

La siguiente figura muestra las extensiones de dominio mas registradas por los participantes en la
encuesta de AREPO que respondieron a esta pregunta:

54 Cita traducida del inglés
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FIG. 18: Resultados encuesta: extensiones de dominio registradas por las organizaciones participantes
(AREPO, 2022)
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De las 28 organizaciones participantes que enumeraron los nombres de dominio que contienen el
nombre de su IG:

& 15 han registrado el nombre de su IG con el dominio de 1° nivel genérico (gTLD): ".com";

&> 13 han registrado el nombre de su IG en el dominio de 1° nivel de cédigo de pais (ccTLD)
asociado al pais de la IG: ".it", ".fr" y ".es";

& 9 han registrado su nombre IG con el dominio de 1° nivel genérico (gTLD): ".org";

& 4 han registrado el nombre de su IG en el dominio de 1° nivel de la UE (ccTLD): ".eu";

& 3 han registrado el nombre de su IG con el dominio de 1° nivel genérico (gTLD): ".net";

& 2 han registrado su nombre IG con el dominio de 1° nivel genérico geografico (geoTLD): ".cat";

& 2 han registrado su nombre de IG con el dominio de 1° nivel de cédigo de pais (ccTLD): ".tv";

&> 1 registré su nombre IG con el dominio de 1° nivel genérico (gTLD): ".info";

& 1 registré su nombre IG con el nuevo dominio de 1° nivel genérico (Nuevo gTLD): ".top";

& 1 registré su nombre de IG con el dominio de 1° nivel de cddigo de pais (ccTLD): ".uk".
N.B.: Hay que sefialar que la mayoria de las organizaciones participantes no han podido elaborar una
lista exhaustiva de sus nombres de dominio, bien porque no los conocian, bien porque habria sido

demasiado tedioso. Por tanto, la lista anterior sélo incluye los nombres de dominio mencionados en la
encuesta y no refleja necesariamente la realidad.
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» Los dominios de 2° nivel

FIG. 19: El dominio de 2° nivel en una direccion web (AREPO, 2022)
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El dominio de 2° nivel suele hacer referencia a la organizacion que lo reserva.

&> Se recomienda encarecidamente que las agrupaciones de productores empiecen por reservar el
nombre exacto de su |G bajo varias de las extensiones estratégicas mencionadas
anteriormente.

De los 51 nombres de dominio enumerados por los participantes en la encuesta de AREPO, 32 estaban
registrados con el nhombre exacto de la IG, por ejemplo: "tartadesantiago.org" ("Tarta de Santiago");
"porcsdelasarthe.fr* ("Porc _de la Sarthe"); "prosciuttodiparma.com” ("Prosciutto di Parma");
"pomadegirona.cat" ("Poma de Girona"), etc.

& Otra buena practica puede ser reservar el nombre de la |G asociado al acronimo "DOP" o
"IGP" en el idioma del pais de la IG, como AOP/IGP para Francia o DOP/IGP para Espafia,
Portugal o Italia y/o en inglés (PDO/PGI).

De los 51 nombres de dominio enumerados por los participantes en la encuesta de AREPO, 10 estaban
registrados con el nombre de la IG asociado al acronimo de la DOP o IGP en el idioma del pais de la
IG, por ejemplo: "dopoliterraalta.cat" (« Oli de Terra Alta » DOP); "cintasenesedop.it" (« Cinta Senese »
DOP); "dovaldeorras.tv" (« Valdeorras » DO); "mortadelladipratoigp.it" ("Mortadella di Prato" IGP), etc;

= Por Ultimo, también es posible, en el caso de las IG mas reputadas y, por tanto, con mas
probabilidades de sufrir ciberocupacién, afiadir la categoria de la IG en el idioma del pais
asociado y/o en inglés.

De los 51 nombres de dominio enumerados por los participantes en la encuesta de AREPO, 9 estaban
registrados con el nombre de IG asociado a la categoria de IG (en el idioma del pais asociado o en
inglés), por ejemplo: "lamanchawines" (vino de La Mancha); "formaggiopiave.it* (queso de Piave);
"piavecheese.eu" (queso de Piave); "riojawine" (vino de Rioja), etc.

En definitiva, cuantos mas nombres de dominio reserven las agrupaciones de productores con el
nombre de su |G, méas evitaran el riesgo de ciberocupacién. Ahora les corresponde a ellos definir qué
extensiones podrian ser las mas estratégicas en funcion del origen geogréafico, pero también de la
reputacion de la IG.
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El coste anual de la compra de un nombre de dominio suele oscilar entre 10,00 y 50,00 euros. El precio
varia, por supuesto, en funcién de los registradores y las extensiones deseadas.

B. Proteccién del nombre que constituye la IG: marcas denominativas

El
de la OMC
(Organizaciéon Mundial del Comercio), que entré en vigor el 1° de enero de 1995 (OMC, 1994) [28]:

"Articulo 22
Proteccion de las indicaciones geograficas

1. Alos efectos del presente Acuerdo, se entendera por indicaciones geogréficas las que sirvan para
identificar un producto como originario del territorio de un Miembro o de una region o localidad de
ese territorio, cuando determinada calidad, reputacién u otra caracteristica del producto sea
imputable fundamentalmente a ese origen geogréfico.

2. Con respecto a las indicaciones geograficas, los Miembros estableceran medios legales para que
las partes interesadas puedan impedir:

a) la utilizacion, en la designacion o presentacién de un producto, de cualquier medio que indique
0 sugiera que el producto en cuestion procede de una region geogréfica distinta del verdadero
lugar de origen, de forma que induzca al publico a error en cuanto al origen geografico del
producto;

b) cualquier uso que constituya un acto de competencia desleal en el sentido del articulo 10 bis del
Convenio de Paris (1967).

3. Un Miembro denegara o invalidara, de oficio si su legislacion lo permite, o a peticién de una parte
interesada, el registro de una marca de fabrica 0 de comercio que contenga o consista en una
indicacién geografica, para productos que no sean originarios del territorio indicado, si el uso de esa
indicacion en la marca de fabrica o de comercio para tales productos en ese Miembro puede inducir
al publico a error en cuanto al verdadero lugar de origen.

4. Laproteccion a que se refieren los apartados 1, 2 y 3 se aplicara contra las indicaciones geograficas
gue, aun siendo literalmente exactas en cuanto al territorio, regién o localidad de donde sean
originarios los productos, induzcan al publico a creer erroneamente que los productos son originarios
de otro territorio. (OMC, 1994) [28]

Por lo tanto, el articulo 22 establece un nivel estandar de proteccién de las IG para todos los productos.
El articulo 23 prevé un mayor nivel de proteccidn para vinos y bebidas espirituosas, y el articulo 24
establece excepciones a la proteccion relacionadas, por ejemplo, con términos "genéricos" y derechos
de prioridad para marcas anteriores (OMC, 1994) [28].

Las indicaciones geogréficas, sin embargo,
(Politica ICANN o UDRP), a diferencia de las marcas.

Sin embargo, todos los registradores responsables de dominios de primer nivel genéricos (gTLD)
siguen la politica de ICANN: "De acuerdo con esta politica, la mayoria de los tipos de disputas sobre
nombres de dominio basados en marcas deben resolverse mediante acuerdo, accién judicial o arbitraje
antes de que un registrador cancele, suspenda o transfiera un nombre de dominio. Las controversias
supuestamente derivadas de registros abusivos de nombres de dominio (por ejemplo, ciberocupacién)
pueden resolverse mediante procedimientos administrativos acelerados que un titular de derechos de
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marca puede iniciar presentando una reclamacién ante un proveedor de servicios de resolucion de
controversias aprobado."®® (OriGIn, 2016) [29].

Por lo tanto, el derecho relativo a las indicaciones geograficas no puede invocarse en virtud de la
Politica Uniforme de ICANN. Sin embargo, si el titular legitimo de una indicacion geografica es capaz
de demostrar que su nombre para productos y servicios
"distintos de los descritos o relacionados con el significado geogréfico del término"® (OriGlIn, 2016) [29],
el titular puede entonces hacer valer sus derechos.

Por ello, se recomienda encarecidamente a las agrupaciones de productores que protejan el nombre
de su IG con una ylo

La marca colectiva es una marca que puede ser utilizada por cualquier operador que cumpla las normas
de uso establecidas por el titular del registro, generalmente una agrupacion de productores.

Su funcién es garantizar el origen de los productos amparados y asegurar cierta calidad al consumidor
(dentro de los limites de las normas de uso).

Al igual que la marca colectiva, la marca de garantia (o de certificacién) debe ir acompafiada de un
reglamento de uso. Puede utilizarla cualquier persona que cumpla las normas de uso y esté sujeta a
un sistema de control.

No obstante, las normas de uso de la marca de garantia son mas restrictivas que las de la marca
colectiva, ya que no sélo deben garantizar el origen de los productos, sino también determinadas
caracteristicas asociadas a ellos.

Los operadores que utilicen una marca de garantia estan sujetos a controles obligatorios.

= para presentar una marca colectiva o de garantia, debe ponerse en contacto con la
oficina francesa de marcas, INPI, vaya aqui. Las tasas para presentar una marca colectiva o de
garantia en una clase de productos ante el INPI son de 350,00 euros y de 40,00 euros por clase
adicional®’;

= para presentar una marca colectiva o de garantia, debe ponerse en contacto con la
oficina de marcas OEPM, vaya aqui. Las tasas para presentar una marca colectiva o de garantia
en una clase de productos ante la OEPM son de 255,74 euros para la presentacion en linea y de
300,87 euros para la presentacion en papel, y de 165,67 euros por clase adicional para la
presentacion en linea y de 194,91 euros para la presentacion en papel®®;

= para presentar una marca colectiva o de garantia, debe ponerse en contacto con la
oficina de marcas INPI, vaya aqui. Las tasas para presentar una marca colectiva o de garantia
en una clase de productos ante el INPI son de 129,08 euros para la presentacion en linea y de
258,16 euros para la presentacion en papel, y de 32,72 euros por clase adicional para la
presentacion en linea y de 65,44 euros para la presentacion en papel®?;

% Cita traducida del inglés
% Cita traducida del inglés
57 Tarifas 2020 recuperadas del sitio web del INPI, para consultarlas, vaya agui

%8 Tarifas 2022 recuperadas del sitio web de la OEPM, para consultarlas, vaya aqui
%9 Tarifas 2022 recuperadas del sitio web del INPI, para consultarlas, vaya agui
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> [En ltalia: para presentar una marca colectiva o de garantia, debe ponerse en contacto con la
oficina de marcas, la UIBM, vaya aqui. Las tasas de presentacion de una marca colectiva o de
garantia para una o varias clases de productos ante la UIBM ascienden a 337,00 euros mas
42,00 euros de timbre fiscal para una presentacion en linea y 16,00 euros para una presentacion
en papel®;

> En la Union Europea: para presentar una marca colectiva o de garantia, debe ponerse en
contacto con la oficina de marcas de la EUIPO, vaya aqui. Las tasas para presentar una marca
colectiva o de garantia en una clase de productos ante la EUIPO son de 1.500,00 euros para una
presentacion en linea, y de 1.800,00 euros para una presentacion en papel, 50,00 euros para la
segunda clase y 150,00 euros para cada clase adicional, independientemente del tipo de
presentacion®;

& A nivel internacional: para presentar una solicitud internacional de marca colectiva o de garantia,
hay que dirigirse al portal de propiedad intelectual de la OMPI "eMadrid", disponible aqui. Existen
tres tipos de tasas a pagar en el momento de la presentacion: una tasa de base, una tasa
complementaria para cada pais miembro designado y una tasa adicional para la cuarta clase de
productos y clases superiores. Para acceder al simulador de tasas de la OMPI, vaya aqui.

Si el propietario de una IG o marca comercial tiene conocimiento de solicitudes de marca por parte de
terceros que infrinjan sus signos, siempre puede tomar las siguientes medidas:

&> Presentando una oposicion ante la oficina de marcas correspondiente en el plazo de dos meses
a partir de la publicacion de la solicitud para las marcas espafiolas y portuguesas y en el plazo
de tres meses para las marcas francesas, italianas y de la UE;

= Interponiendo una accién de caducidad, si la marca se registrd6 hace méas de cinco afios, es
engafiosa o no tiene un uso genuino, o de nulidad si la marca esta registrada (por infraccién de
la 1G).

Para oponerse al registro de una marca solicitada en un territorio nacional:

= [Francia: visite el sitio web del INPI;

> Espafa: visite el sitio web de la OEPM;

> Portugal: visite el sitio web del INPI;

e Italia: visite el sitio web de la [UMB;

Para oponerse al registro de una marca de la UE o de una marca internacional que designe a la UE:
visite el sitio web de la EUIPO.

Para oponerse al registro de una marca internacional: visite el portal de propiedad intelectual de la
OMPI "eMadrid".

@ zoom soBRE EspafiA

En Espafia, una vez presentada la marca denominativa ante la Oficina de Marcas (OEPM), se
aplicara el procedimiento administrativo espafiol establecido por la Ley de Marcas.

En un primer procedimiento administrativo se comprobara la existencia de prohibiciones
absolutas (articulo 5.1.h) de la Ley de Marcas) y relativas (articulo 6 de la Ley de Marcas)
derivadas de la oposicion de terceros.

60 Tarifas extraidas del sitio web de la IUMB (afio no indicado), para consultarlas, vaya agui
61 Tarifas extraidas del sitio web de la EUIPO (afio no indicado), para consultarlas, vaya agui
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El articulo 19.4 de la Ley 17/2001 de Marcas establece que: "[...] los Consejos Reguladores o
los 6rganos de gobierno de las denominaciones de origen o indicaciones geograficas protegidas
podran presentar observaciones escritas ante la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, en el
plazo establecido en el articulo 2, subrayando las prohibiciones del articulo 5, en virtud de las
cuales se denegaria automaticamente el registro de la marca. Estos organismos y asociaciones
no seran parte en el procedimiento, pero sus observaciones seran notificadas al solicitante de la
marca y resueltas conforme a lo dispuesto en el articulo 22.

@ ZOOM SOBRE PORTUGAL

En Portugal, una vez registrada la marca denominativa en la Oficina de Marcas (INPI), se publica
en la BPI®2,

Se inicia entonces un procedimiento de dos meses para posibles oposiciones u observaciones
de terceros. Incluso en ausencia de oposicion, el INPI examina de oficio la existencia de
prohibiciones absolutas y relativas (articulos 231, 232 y 302 del CPI%3),

C. Proteccion de logotipos: marcas figurativas o semifigurativas

La reserva de nombres de dominio y marcas denominativas so6lo permite proteger el elemento
denominativo de la IG en Internet, y no los elementos figurativos o logotipos que puedan asociarse a
ella.

El Tribunal de Justicia de la Unién Europea ha ampliado recientemente el concepto de "evocacion” de
una |G al uso de signos no verbales, en respuesta al asunto DOP Queso Manchego (TJUE, asunto
C-614/17, 2019) [30] en el que las etiquetas de queso de dos empresas que no eran miembros de la
agrupacion de productores (Consejo Regulador de la DOP Queso Manchego) constituian una
evocacion ilicita de la DOP. El Tribunal de Justicia de la UE declar6 que no puede excluirse que los
signos figurativos sean capaces de recordar directamente al consumidor los productos que se
benefician de una denominaciéon registrada debido a su proximidad conceptual con dicha
denominacién, y que el uso de signos figurativos que evocan la zona geografica a la que esta vinculada
la indicacién geogréfica puede constituir una evocacion de la misma.

Sin embargo, esta evaluacion es subjetiva, ya que la nocion de evocacion se basa en la percepcion del
consumidor, y no puede abarcar todos los logotipos utilizados en relacion con una IG.

En Francia, un logotipo también constituye una obra protegida en el sentido del articulo L. 112-2 - 8°
del Cddigo de la Propiedad Intelectual. Ademas, el articulo L. 111-1 del Cddigo de la Propiedad
Intelectual establece que el autor de un logotipo goza de un derecho exclusivo de propiedad inmaterial
sobre esta obra, por el solo hecho de su creacién, oponible a todos. Sin embargo, la proteccion es mas
incierta en ausencia de registro. En caso de litigio, sera necesario poder demostrar que es original para
que esté protegido, por lo que siempre es preferible un registro de marca.

La solucién sigue siendo que la agrupacién de productores y sus miembros protejan sus logotipos
mediante marcas figurativas o semifigurativas colectivas y/o de garantia.

62 BPI: Boletim da Propriedade Industrial (Boletin de la Propiedad Industrial)
63 CPI: Cédigo da Propriedade Industrial (Cédigo de la Propiedad Intelectual portugués)
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Los procedimientos son los mismos que para la presentacién de una marca denominativa, es decir:

& para presentar una marca colectiva o de garantia, debe ponerse en contacto con la
oficina francesa de marcas, INPI, vaya aqui. Las tasas para presentar una marca colectiva o de
garantia en una clase de productos ante el INPI son de 350,00 euros y de 40,00 euros por clase
adicional®;

& para presentar una marca colectiva o de garantia, debe ponerse en contacto con la
oficina de marcas OEPM, vaya aqui. Las tasas para presentar una marca colectiva o de garantia
en una clase de productos ante la OEPM son de 255,74 euros para la presentacién en lineay de
300,87 euros para la presentacién en papel, y de 165,67 euros por clase adicional para la
presentacion en linea y de 194,91 euros para la presentacion en papel®;

& para presentar una marca colectiva o de garantia, debe ponerse en contacto con la
oficina de marcas INPI, vaya aqui. Las tasas para presentar una marca colectiva o de garantia
en una clase de productos ante el INPI son de 129,08 euros para la presentacién en linea 'y de
258,16 euros para la presentacion en papel, y de 32,72 euros por clase adicional para la
presentacion en linea y de 65,44 euros para la presentacion en papel®¢;

& para presentar una marca colectiva o de garantia, debe ponerse en contacto con la
oficina de marcas, la UIBM, vaya aqui. Las tasas de presentacion de una marca colectiva o de
garantia para una o varias clases de productos ante la UIBM ascienden a 337,00 euros mas
42,00 euros de timbre fiscal para una presentacion en linea y 16,00 euros para una presentacion
en papel®’;

& para presentar una marca colectiva o de garantia, debe ponerse en
contacto con la oficina de marcas de la EUIPO, vaya aqui. Las tasas para presentar una marca
colectiva o de garantia en una clase de productos ante la EUIPO son de 1.500,00 euros para una
presentacion en linea, y de 1.800,00 euros para una presentacion en papel, 50,00 euros para la
segunda clase y 150,00 euros para cada clase adicional, independientemente del tipo de
presentacion®;

= para presentar una solicitud internacional de marca colectiva o de garantia,
hay que dirigirse al portal de propiedad intelectual de la OMPI "eMadrid", disponible aqui. Existen
tres tipos de tasas a pagar en el momento de la presentacion: una tasa de base, una tasa
complementaria para cada pais miembro designado y una tasa adicional para la cuarta clase de
productos y clases superiores. Para acceder al simulador de tasas de la OMPI, vaya aqui.

Si el propietario de una IG o0 marca comercial tiene conocimiento de solicitudes de marca por parte de
terceros que infrinjan sus signos, siempre puede tomar medidas:

&> Presentando una oposicion ante la oficina de marcas correspondiente en el plazo de dos meses
a partir de la publicacion de la solicitud para las marcas espafiolas y portuguesas y en el plazo
de tres meses para las marcas francesas, italianas y de la UE;

> Interponiendo una accion de caducidad, si la marca se registr6 hace mas de 5 afios, es engafiosa
0 no tiene un uso genuino, o de nulidad si la marca esta registrada (por infraccion de la IG).

64 Tarifas 2020 recuperadas del sitio web del INPI, para consultarlas, vaya aqui

65 Tarifas 2022 recuperadas del sitio web de la OEPM, para consultarlas, vaya aqui

66 Tarifas 2022 recuperadas de la web del INPI, para consultarlas, vaya aqui

67 Tarifas extraidas del sitio web de la IUMB (afio no indicado), para consultarlas, vaya agui

68 Tarifas extraidas del sitio web de la EUIPO (afio no indicado), para consultarlas, vaya aqui
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Para oponerse al registro de una marca solicitada en un territorio nacional:

> Francia: visite el sitio web del INPI;

> Espafa: visite el sitio web de la OEPM;

&> Portugal: visite el sitio web del INPI;

&> |talia: visite el sitio web de la I[UMB;

Para oponerse al registro de una marca de la UE o de una marca internacional que designe a la UE:
visite el sitio web de la EUIPO.

Para oponerse al registro de una marca internacional: visite el portal de propiedad intelectual de la
OMPI "eMadrid".

@ ZOOM SOBRE ESPANA

En Espafia, una vez presentada la marca colectiva o de garantia ante la Oficina de Marcas
(OEPM), se aplicara el procedimiento administrativo espafiol establecido por la Ley de Marcas.

En un primer procedimiento administrativo se comprobara la existencia de prohibiciones
absolutas (articulo 5.1.h) de la Ley de Marcas) y relativas (articulo 6 de la Ley de Marcas)
derivadas de la oposicion de terceros.

El articulo 19.4 de la Ley 17/2001 de Marcas establece que: "[...] los Consejos Reguladores o
los 6rganos de gobierno de las denominaciones de origen o indicaciones geogréaficas protegidas
podran presentar observaciones escritas ante la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, en el
plazo establecido en el articulo 2, subrayando las prohibiciones del articulo 5, en virtud de las
cuales se denegaria automaticamente el registro de la marca. Estos organismos y asociaciones
no seran parte en el procedimiento, pero sus observaciones seran notificadas al solicitante de la
marca y resueltas conforme a lo dispuesto en el articulo 22.

@) zoom sOBRE PORTUGAL

En Portugal, una vez registrada la marca colectiva o de garantia en la Oficina de Marcas (INPI),
se publica en la BPI.

Se inicia entonces un procedimiento de dos meses para posibles oposiciones u observaciones
de terceros. Incluso en ausencia de oposicion, el INPI examina de oficio la existencia de
prohibiciones absolutas y relativas (articulos 231, 232 y 302 del CPI).

En cualquier caso, independientemente de la modalidad de proteccién elegida para complementar y
reforzar la proteccion de las IG en Internet, las agrupaciones y sus productores, asi como todas las
partes interesadas que participan en la comercializacién de productos con IG, deben poner en marcha
una supervision y vigilancia proactivas de las posibles infracciones en linea.
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D. Seguimiento y vigilancia de posibles infracciones

El seguimiento y la vigilancia de posibles infracciones deben realizarse a dos niveles: en Internet, pero
también en el mundo fisico.

De hecho, como se menciona en la introduccién, aunque la infraccién de las IG puede producirse en
Internet, en la mayoria de los casos se trata de un flujo fisico de mercancias ilicitas.

Por tanto, es necesario actuar sobre la oferta de venta virtual y el flujo de material.

El 36% de las organizaciones participantes en la encuesta de AREPO supervisan regularmente sus I1G
para detectar posibles fraudes en Internet (el 60% tras eliminar la tasa de no respuesta) y el 62% de
ellas recurren a expertos especificos para llevar a cabo la supervisiéon (véase el gréafico 20).

FIG. 20: Resultados encuesta: ¢ Tiene su organizacion un seguimiento regular
de posibles fraudes en internet de su IG? (AREPO, 2022)

ESi mNo ®Sinrespuesta uSi mNo

1. Herramientasy proveedores de vigilancia privada

En el caso de las ofertas de Internet, muchos proveedores privados ofrecen ahora servicios de vigilancia
muy eficaces para detectar infracciones y conseguir la retirada de los anuncios infractores.

» Motores de busqueda

Las agrupaciones de productores pueden empezar por aprovechar las herramientas que ofrecen los
motores de blUsqueda para controlar los contenidos publicados en Internet mediante un sistema de
palabras clave.

De particular interés es el motor de busqueda de Google, que en 2022 todavia tiene una cuota de
mercado del 91,90% (para la comparacion, Bing tiene sélo el 2,88%, seguido de Yahoo con el 1,51%)
(Agorapulse, 2022). [31].

Por ello, la herramienta de seguimiento mas conocida es, con razén, la de Google, con "Google Alerts".
Esta herramienta permite al usuario recibir notificaciones y alertas por correo electrénico en cuanto una
palabra clave registrada por el titular aparece en los resultados del motor de busqueda Google.

Para crear una alerta, vaya a la siguiente direccion y:

v

Introduzca las palabras clave deseadas (por ejemplo, el nombre de su IG);

Determine la frecuencia de envio (cuando surja el caso, una vez al dia, etc.);

v

v

Elija el tipo de resultados que desea (noticias, blog, web, videos, etc.);

v

Elija los idiomas y la ubicacién de los resultados;
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& Indique el nimero de resultados deseados;
& Introduzca su direccion de correo electronico®;

& Validar pulsando el botédn "crear alerta”.

FIG. 21: Captura de pantalla de la herramienta de Alertas de Google

Google G
Alertes
Créer une alerte a propos de..
Mes alertes (4) o
Péra Rocha do Oeste V4 [a|
Prosciutto di Parma F 4 =
Queso Manchego V4 )
Champagne 7, B

Este servicio lo presta gratuitamente Google. Permite a las agrupaciones de productores realizar parte
del seguimiento a un coste menor.

Sin embargo, esta herramienta de vigilancia tiene limitaciones, ya que no se creé con el objetivo de
identificar fraudes y sélo vigila un nimero limitado de recursos, excluyendo, en particular, el analisis de
las menciones de palabras clave contenidas en las redes sociales, que hoy en dia constituyen una gran
parte de la informacion que circula por Internet.

» Plataformas privadas de vigilancia

Las plataformas de vigilancia privada son herramientas potentes y eficaces en la lucha contra la
ciberdelincuencia. Estan especializadas en la vigilancia de los activos de los profesionales en Internet
(indicaciones geograficas, marcas denominativas, marcas figurativas, nombres de dominio, etc.).

Existen dos tipos de plataformas de vigilancia, las especializadas en la vigilancia de bases de datos
de marcas (por ejemplo, Corsearch, Compumark/Clarivate, etc.) y las especializadas en la vigilancia
de canales de Internet a través de palabras clave, imagenes y logotipos (por ejemplo, EBRAND).

Las plataformas de vigilancia actian especificamente contra la ciberocupacién, la falsificacion y
cualquier otra forma de infraccién en Internet con un servicio a medida. Una vez identificada la
infraccién, se comunica al propietario, que puede decidir tomar medidas por si mismo o recurrir al
proveedor de vigilancia para intentar eliminarla.

Sin embargo, esta herramienta a medida puede representar costes significativos para las agrupaciones
de productores, especialmente si el seguimiento debe realizarse con regularidad. Los costes pueden
variar desde varios cientos de euros para una simple auditoria hasta varios miles de euros al afio para
un seguimiento completo y regular.

8 También es posible recibir alertas en RSS (Really Simple Syndication).
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Algunas plataformas de supervision estan acostumbradas a trabajar con agrupaciones de productores
de IG, como:

accesible en el siguiente enlace

Esta plataforma de supervision ofrece la y esté trabajando
activamente en la integracién de bases de datos de DOP e IGP.

Corsearch ofrece cobertura mundial con la busqueda y el seguimiento de marcas denominativas y
figurativas, nombres propios y denominaciones sociales en cerca de

También ofrece un servicio dedicado a los nombres de dominio (bUsqueda, archivo, gestion,
seguimiento y recuperacién de nombres de dominio).

disponible en el siguiente enlace

Esta plataforma de supervision también ofrece la

Compumark ofrece cobertura mundial con blsqueda y supervision de marcas denominativas y
figurativas, nombres propios, hombres de usuario de redes sociales, nombres de empresas y nombres
de dominio con supervision en mas de 250 paises y territorios, incluidos los mercados emergentes, a
través de

Se recomienda recurrir a un bufete de abogados o a una consultoria para abordar esta plataforma.

accesible en el siquiente enlace

Esta plataforma ofrece de indicaciones geogréficas,
marcas, productos o identidad corporativa , COMoO sitios
web, sitios de comercio electronico, marketplaces, redes sociales o la darkweb. La deteccidn se basa
en imagenes, logotipos y palabras clave, y abarca todos los idiomas, alfabetos y paises existentes.
También ofrece supervision de los registros de nombres de dominio.

Puede detectar infracciones de derechos de autor, falsificaciones, ventas ilegales, mercados paralelos,
ciberocupacion y todas las formas de infraccion en linea.

Antes de cualquier accion, la plataforma EBRAND ofrece realizar una auditoria con un coste
aproximado de 500,00 euros por canal, lo que permite:

&= evaluar las infracciones en los canales deseados (las agrupaciones de productores pueden
decidir controlar todos o algunos de los canales de Internet simultanea o consecutivamente);

&> Construir una estrategia de deteccién y supresion junto con el bufete de abogados o la
consultoria de PI del grupo productor;

& definir un presupuesto y un calendario de intervencién.

Estas auditorias también pueden ser una herramienta en si mismas para las agrupaciones de
productores que no disponen de recursos financieros para establecer un seguimiento completo y
regular. Las infracciones detectadas durante las auditorias se comunican al cliente, que puede decidir
tomar medidas por si mismo o recurrir a un bufete de abogados o una consultora especializada en
propiedad intelectual.

Cuando la infraccion sea detectada por el proveedor de servicios de vigilancia, éste podra, a peticion
del cliente, proceder a una solicitud de supresion y, eventualmente, al envio de una carta de
emplazamiento, pero no podra emprender acciones judiciales. En ese momento, serd conveniente
pasar el testigo a un bufete de abogados especializado en propiedad intelectual.
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El abogado es un socio que puede resultar indispensable para la agrupacion de productores porque
tiene Yy, por tanto, es el relevo del
titular de los derechos en caso de infraccion.

También puede representarle ante oficinas e institutos especializados, o apoyarse en su red de colegas
en el extranjero en caso de infraccion en otros paises.

Si las primeras cartas del titular o de los proveedores no han surtido efecto, el abogado puede hacerse
cargo:

= EI primer paso es enviar una carta del abogado al tercero infractor, lo que puede aumentar la
presion;

> Seguidamente podra proponer la estrategia procesal mas adecuada para abordar la infraccion;
&> También puede recomendar acordar una solucion amistosa a través de la negociacion.

Estos servicios pueden generar costes importantes para las agrupaciones de productores. Por ello,
conviene recordar que los abogados estan sujetos a un cédigo deontoldgico que les obliga a presentar
un acuerdo de honorarios antes de cualquier intervencion, lo que permite al cliente tener una idea
precisa de los honorarios y de su calculo. Por lo tanto, las agrupaciones de productores deben exigir

2. Herramientas de control de las oficinas de propiedad intelectual

Las oficinas de marcas también pueden ofrecer bases de datos con sistemas de vigilancia de marcas
para una indicacién geografica 0 marca existente. Este seguimiento se limita, por tanto, a las solicitudes
de registro de marcas, pero puede complementar otros enfoques de seguimiento disponibles.

Las oficinas nacionales de marcas suelen disponer de bases de datos accesibles a todos y de
. Se aconseja a las agrupaciones de
productores que consulten con su oficina nacional de marcas si se ha establecido un sistema de alerta.

He aqui un ejemplo de la Oficina Francesa de Marcas.

Para las marcas francesas, el INPI ofrece un sistema de alerta accesible en su sitio web en la pagina
"DATA INPI".

Este sistema permite a las agrupaciones de productores crear tres tipos de alertas:
& Alertas de vigilancia de marcas, patentes, disefios o0 empresas;
= Alertas multibase sobre una palabra clave;

&> Alertas basadas en criterios especificos que le permiten supervisar las nuevas publicaciones de
marcas, patentes, disefios y empresas para obtener informacién sobre la competencia.

El procedimiento para crear una alerta con el INPI es el siguiente:

&> Vaya a la pagina "DATA INPI" en la siguiente direccion;

& Crear 0 conectarse a un espacio personal;
&> Haga clic en el botén "Crear una alerta”;
= Nombre de la alerta;

= Elija el tipo de alerta (entre las tres opciones mencionadas anteriormente);
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= Crear alerta (hasta diez alertas) (INPI, 2022) [32].

Para més informacion sobre el procedimiento de creacion de alertas del INPI, puede ver su "tutorial” en
video en el siguiente enlace (INPI, 2022) [33].

FIG. 22: Captura de pantalla de la base de datos "DATA INPI" del INPI
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Bienvenue sur DATA INPI

Je cherche dans les bases Entreprises, Marques, Brevets et Dessins et modeles

> Recherche avancée

dans le Registre national du commerce et des socétés (RNCS)

Pour les entreprises : données issues des greffes des. a

» A escala europea

Existen tres herramientas principales que pueden ayudar a las agrupaciones de productores a controlar
el fraude en sus IG y marcas a escala europea: Gllview, TM|view y el sistema de alerta EUTM (UE

Trademark).

TM|view: disponible en la siguiente direccion

FIG. 23: Captura de pantalla de la base de datos de marcas de la EUIPO "TM|view"

TMview CIAE] ewsnen v

Search 109857 105 trade marks
across the European Union and beyond .,3 .

Orag and drop an image or upload It from your computer < 2M8. (17 (] (7] [757]

pported by t
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TM|view es la base de datos de marcas de la UE. Contiene las bases de datos de solicitudes de marca
y marcas registradas de todas las oficinas nacionales de propiedad intelectual de la UE, la EUIPO y
muchas oficinas nacionales asociadas de fuera de la UE.

0 En espariol: "Marcas de la UE"
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Gllview: disponible en la siguiente direccion

FIG. 24: Captura de pantalla de la base de datos de IG de la EUIPO "Gl|view*

Search for Geographical Indications across the
European Union and beyond

graphical Indication / File number Search

Gl)view es la base de datos de indicaciones geograficas de la UE. Es la herramienta mas interesante
para controlar el fraude en las indicaciones geograficas. Combina tres caracteristicas:

1.

Contiene los datos oficiales de todas las |G agricolas y agroalimentarias protegidas a nivel de
la UE. Esto incluye no sélo las IG europeas registradas directamente en la UE, sino también las
IG de terceros paises protegidas a nivel de la UE a través de acuerdos bilaterales y
multilaterales, asi como todas las IG de la UE protegidas en el extranjero a través de dichos
acuerdos;

Incluye numerosos datos, como datos de contacto de agrupaciones de productores y
organismos de control de las IG, mapas, fotografias de productos, descripcion de productos,
zona geogréfica, declaracion de sostenibilidad, etc.

Por dltimo, ofrece un enlace directo con las autoridades encargadas de velar por el
cumplimiento de la normativa a través del Observatorio de la EUIPO o del IPEP, IP
Enforcement Portal (Portal de Observancia de la Propiedad Intelectual). El IPEP es una
plataforma gratuita y segura para el intercambio de informacion en tiempo real entre los titulares
de derechos y las autoridades encargadas de velar por su cumplimiento. El IPEP se utiliza
principalmente para las medidas en frontera, pero permite a una autoridad nacional o a una
agrupacion de productores comunicarse directamente con las autoridades encargadas de velar
por el cumplimiento de la ley. La policia y los funcionarios de aduanas de los Estados miembros
también pueden consultar la informacion y los detalles de los productos, lo que les facilita la
identificacion de las falsificaciones y la adopcion de medidas. El IPEP esta disponible en la
siguiente direccion.

FIG. 25: Captura de pantalla del Observatorio de Marcas de la EUIPO (o IPEP)

IP ENFORCEMENT

The EU platform to manage customs applications for action (AFA)
and deal with IPR enforcement matters

No account yet? Sign up

Enforcement authorities: request access here

B  TM. .. DESIGN
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Sistema de alerta EUTM

Desde 2019, el Sistema de Alerta de Marcas de la UE (o Sistema de Alerta EUTM) permite a los titulares
y solicitantes de marcas de la UE tomar medidas proactivas para supervisar sus derechos de
propiedad intelectual. Este sistema de alerta es accesible en la base de datos “eSearch plus®.

El sistema de alerta EUTM permite a las agrupaciones de productores crear dos tipos de alertas:

&> Alertas de seguimiento de marcas de la UE (MUE) o dibujos y modelos comunitarios (DMC)
(cambio de estatus; plazo de renovacion; cambio de titular/representante; expiracion del plazo
de oposicion; registro de dominio “.eu” idéntico);

& Alertas de vigilancia: se basan en criterios seleccionados por el usuario (por ejemplo, el nhombre
de la marca y/o la categoria del producto) y se activaran si otra marca o dibujo o modelo
comunitario coincide con esos mismos criterios.

El procedimiento para crear una descripcion en la EUIPO es el siguiente:

&> Vaya a la pagina "eSearch plus" en la siquiente direccion;

= Vaya a "Area de usuario" y cree un area personal o inicie sesion;

&> Haga clic en el botén "Alertas" y luego en "Crear una nueva alerta";

& Seleccione "Alertas MUE/DMCE";

& Seleccione la categoria correspondiente (marcas; dibujos y modelos; titulares; representantes);
& Seleccione los criterios deseados;

& A continuacién, "Definir una descripcion” (EUIPO, s.f.) [34].

FIG. 26: Captura de pantalla de la base de datos EUIPO eSearch plus
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données de I'EUIPO

Marques Dessins ou modéles Titulaires Représentants Publication quotidienne

Por otra parte, ahora se informa directamente a los usuarios de la disponibilidad de su marca como
nombre de dominio “.eu” en cuanto completan su solicitud electrénica, de modo que pueden optar por
registrar el nombre de dominio inmediatamente antes de la publicacion de su solicitud de marca
europea. Puede obtenerse més informacion en la siguiente direccion.

» A escala internacional

La nueva base de datos de la OMPI o "Base Mundial de Datos de Marcas™, cuya nueva interfaz se
puso en marcha el 15 de noviembre de 2022, permite a las agrupaciones de productores determinar si
ya existe una marca similar o idéntica en una base de datos de casi 73 oficinas nacionales e
internacionales de propiedad intelectual (OMPI, 2022) [35]. Sin embargo, la base de datos de la OMPI
no ofrece un sistema de alerta, por lo que se requiere una supervision periodica:

& Marcas internacionales registradas por la OMPI;
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&> Marcas nacionales y regionales compartidas por oficinas de marcas nacionales y regionales;

& Indicaciones geogréficas;

> Logotipos de marcas o indicaciones geograficas.

&> Vaya a la nueva base de datos en la siguiente direccidn;

&> Para una blsqueda rapida, introduzca el nombre, el titular o el nUmero de la marca;

> Para una blsqueda avanzada de marcas denominativas, vaya a "Buscar marcas que tengan
similitud de nombre en un mercado seleccionado"” (columna de la derecha) haciendo clic en
"nombre";

&> Paraunabusqueda avanzada de logotipos, vaya a "Buscar marcas que tengan un logotipo similar
en un mercado seleccionado"”? (columna de la derecha) haciendo clic en "logotipo".

FIG. 27: Captura de pantalla de la nueva "Base de datos mundial de marcas" de la OMPI
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3. Vigilancia aduanera

La aduana es una autoridad publica nacional responsable del
en cuestion.

En términos de control del flujo de mercancias falsificadas, la vigilancia aduanera, mediante la
, €S una herramienta particularmente eficaz a disposicion
del titular del derecho.

La solicitud de intervencién es la condiciébn previa necesaria para la retencion de mercancias
sospechosas de infraccidn por parte de las aduanas.

En el caso de las IG, esta solicitud debera presentarla la agrupacion de productores, y servira para
llamar la atencion de las aduanas sobre los productos sospechosos con el fin de facilitar su
interceptacion.

La presentacion de una solicitud de intervencién es gratuita y debe renovarse cada afio, previa solicitud
por escrito.

En Francia, esta solicitud consta de dos formularios:

& una solicitud de intervencién basada en el Reglamento (UE) 608/2013 para establecer un control
fronterizo de terceros;

L En francés: " Trouver des marques dont le nom est similaire sur un marché donné ".

2 En francés: " Trouver des marques dont le logo est similaire sur un marché donné ".
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&> una solicitud de intervencién basada en el cédigo de la propiedad intelectual que permita el
seguimiento de las mercancias ya despachadas de aduana, en circulacién en el territorio
nacional.

Estos dos tipos de aplicacién son complementarios.

Esta herramienta tan eficaz debe contar absolutamente con el apoyo de la agrupacion de productores
y de sus miembros, que deben facilitar toda la informacion posible en el momento de presentar la
solicitud, pero también a lo largo de su periodo de validez, para que las aduanas puedan realizar un
seguimiento lo mas eficaz posible.

Una solicitud incompleta es una solicitud que sera ignorada por los funcionarios de aduanas, que no
dispondran de las herramientas necesarias para detener mercancias falsificadas auténticas. De hecho,
detener mercancias auténticas por falta de informacién es una pérdida de tiempo y dinero para las
aduanas, pero también para los titulares o usuarios legitimos.

La informacién que debe facilitarse se refiere principalmente a los medios para identificar los
productos auténticos de los falsificados.

Deben completarse con un intercambio constante de informacién, en el que la agrupacién de
productores debe ser rigurosa, para informar a las aduanas en cuanto tenga conocimiento de una
utilizacion litigiosa o de un falsificador.

Procedimientos para presentar una solicitud de ayuda:

> [En Francia: para presentar una solicitud de intervencion ante la aduana francesa, vaya aqui;
> En Espafa: para presentar una solicitud de intervencion ante la aduana espafiola, vaya aqui;
&> En Portugal: para presentar una solicitud de intervencion ante las aduanas portuguesas, vaya aqui;

&> En ltalia: para presentar una solicitud de intervencién ante la aduana italiana, vaya aqui.

@ zoom soBRE EsPANA

La solicitud de ayuda también consta de dos formularios:

> una solicitud de intervencion basada en el Reglamento (UE) 608/2013 para establecer un
control fronterizo de terceros;

> una solicitud basada en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (Articulo 41.1 de la
Ley de Marcas), y en su caso, una solicitud de medidas cautelares basada en el articulo
727.92 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

@ z00M SOBRE PORTUGAL

La solicitud de ayuda también consta de dos formularios:

> una solicitud de intervencion basada en el Reglamento (UE) 608/2013 para establecer un
control fronterizo de terceros;

&> una solicitud basada en el articulo 312.° del Cédigo da Propriedade Industrial.
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4. Notificacion a las autoridades de control del fraude
En caso de infraccion, también es posible alertar paralelamente a las autoridades de control del
fraude de su pais.

Por ejemplo, en Francia, la Direccion General de Competencia, Consumo y Represion del Fraude
(DGCCREF) se encarga de velar por el buen funcionamiento de los mercados materiales e inmateriales
en beneficio de los consumidores y las empresas.

Esta administracién se preocupa especialmente por el respeto y la equidad de la competencia, la
proteccion econdémica de los consumidores y la seguridad y conformidad de los productos y servicios
de consumo, incluidos los canales de Internet.

Por tanto, tiene un papel que desempefiar a la hora de informar a los consumidores y garantizar el
cumplimiento de las normas aplicables a los sistemas de calidad, como las indicaciones geograficas.

En caso de denuncia, la DGCCRF puede intervenir decidiendo vigilar o controlar una empresa y, si es
necesario, imponer multas administrativas.

Procedimientos de notificacién de fraudes a las autoridades de control del fraude:
&> En Francia: para denunciar un fraude a la DGCCRF, vaya aqui;
> En Espafa: para denunciar un fraude a la AICA, vaya aqui;
&> En Portugal: para denunciar un fraude a la ASAE, vaya aqui;
&= En ltalia: para denunciar un fraude al ICQRF, vaya aqui.

I. Una estrategia de proteccion ofensiva tras la violacién de derechos

Una vez detectada una infraccién, es esencial que las agrupaciones de productores y sus miembros
salvaguarden rapidamente las pruebas de la infraccion.

De hecho, como se sefiala en la primera parte de la guia, una de las principales limitaciones de Internet
es su caracter efimero.

El sistema de la prueba en Derecho francés esta recogido en el articulo 9 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, que establece que "incumbe a cada parte probar, conforme a la ley, los hechos necesarios para
el éxito de su pretension” (Légifrance, 2004) [36].

Por lo tanto, una persona que desee reclamar una infraccion de una IG debe ser capaz de demostrar
la infraccidn, pero también de intentar detenerla lo antes posible.

Esta respuesta debe adoptar la forma, si es posible, de un informe del agente judicial y de la recogida
de pruebas (capitulo A) y de una carta de emplazamiento (capitulo B), antes de dar paso a las acciones
judiciales y extrajudiciales de los litigios (capitulos C y D).

A. Informe del agente judicial y recogida de pruebas de la infraccion

En cuanto se constate la infraccién, e incluso antes de ponerse en contacto con el agente judicial, es
imprescindible realizar capturas de pantalla’™, fechadas, en formato ".pdf" de las paginas de Internet
donde aparezcan las infracciones y guardar las URL de las direcciones web en cuestién.

3 Para hacer una captura de pantalla: 1. en un PC, mantén pulsadas las tres teclas "Windows" + "Mayusculas"
+ "S" simultdneamente, 2. en un Mac, mantén pulsadas las tres teclas "Mayusculas" + "Comando" + "3"
simultdneamente.
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Esto proporcionara una base probatoria, en caso de que los elementos controvertidos desaparezcan
antes del informe.

A continuacion, es aconsejable para que redacte un
atestado urgente por Internet. El coste medio de un atestado varia en funcién del nimero de péaginas
gue haya que establecer, pero puede oscilar entre 150,00 euros sin IVA y 600,00 euros sin IVA para
los atestados mas importantes™.

En el caso de Francia, puede ser util recurrir a un agente judicial de la capital, ya que la ubicacion de
la denuncia puede, en caso de una accion judicial posterior, atribuir la competencia a los tribunales de
la capital, que suelen ser los que mejor conocen el asunto de las IG.

El informe del agente judicial en Internet responde a un doble imperativo, a saber, un imperativo de
seguridad juridica para la salvaguarda de la prueba, ya que permite determinar cuando, dénde y como
se produjeron las operaciones, y un imperativo técnico, que consiste en saber si la captura de pantalla
representa realmente la pagina de Internet tal y como existia en ese momento (DOROL, 2019) [37].

Las normas de validez de las declaraciones de hechos en Internet son extremadamente estrictas, pero
los agentes judiciales conocen bien estas normas, que se basan principalmente en la jurisprudencia, y

En Francia, se trata de un "[...] cuerpo de obligaciones y recomendaciones derivadas de la
jurisprudencia y aumentadas por la norma Afnor NF Z67-147" (DOROL et al., 2019) [38] cuyo principal
objetivo es la creacién de un marco de constataciones en blanco, con el fin de dotar a las constataciones
materiales de una neutralidad indiscutible. Por lo tanto, para respetar este marco, el agente judicial
debe "[...] aplicarse a respetar los canones pretorianos de los requisitos previos del informe por internet,
a saber: identificaciéon del equipo utilizado para los informes, configuracion de la conexion de red a
internet, establecimiento de un entorno de informe limpio de toda navegacién anterior y fijacion de la
ubicacion de los informes" (DOROL et al., 2019) [38].

Cabe sefialar que si el contenido ha desaparecido antes de la denuncia, el agente judicial aliin puede
realizar un . "La finalidad de este tipo de
sitios es preservar la memoria de las paginas de Internet en la medida en que constituyen un patrimonio
inmaterial. Varios servicios ofrecen acceso a paginas de Internet archivadas: Internet Memory, Pandora,
Archives.org... Este Ultimo sitio ofrece acceso gratuito a la Wayback Machine, que permite consultar
versiones archivadas de una pagina web a lo largo del tiempo" (DOROL, 2019) [37]. En efecto, si en el
pasado se mostro reticente, el Tribunal de Apelacion de Paris dio un giro el 5 de julio de 201975,
aceptando finalmente este tipo de pruebas. Esto permite al demandante verificar, a través de un agente
judicial, los archivos de una pagina que ha sido modificada o suprimida.

También es posible, antes de cualquier juicio, hacer peticiones judiciales de recogida de pruebas o de
dictamenes periciales™.

Una vez guardadas las pruebas, el titular puede enviar a la persona o
personas responsables de las infracciones.

4 Tarifas basadas en los informes de los agentes judiciales franceses
5 CA Paris, 5 de julio de 2019, n° 17/03974, M. AX ¢/ SAS Groupe conseil et gestion.

6 Embargo por infraccion de marca o de IG (articulos L.716-1 y siguientes y articulos L.722-1 y siguientes del
Cddigo de la Propiedad Intelectual francés), instruccion (articulo 145 del Cédigo de Procedimiento Civil
francés), peritaje judicial (articulo 263 del Cédigo de Procedimiento Civil francés).
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@ ZOOM SOBRE ESPANA

En Espafia, es posible solicitar el levantamiento de un Acta Notarial que certifique la fecha y el
lugar (pagina web) donde se ha reproducido el nombre o logotipo de la indicacién geogréfica.
Estos documentos publicos tienen valor probatorio en un proceso judicial, tal y como establecen
los articulos 299.1.2° y 317.2° de la Ley de Enjuiciamiento Civil espafiola, que sefiala que son
documentos auténticos "Los autorizados notarialmente con arreglo a las leyes".

Es un medio de prueba eficaz y eficiente, aunque tiene un coste ligeramente superior debido a
la intervencién de un notario.

@5 ZOOM SOBRE PORTUGAL

En Portugal, el sistema de prueba en derecho esta recogido en el articulo 342 del Cédigo Civil,
gue establece que "la persona que invoca un derecho tiene la carga de probar los hechos en los
que se basa el derecho". Por lo tanto, la persona que desee invocar una infraccion de una IG
debera estar dispuesta a aportar pruebas de dicha infraccion.

En Portugal, esto puede adoptar la forma de una declaracion de hechos elaborada por un notario,
en particular mediante la certificacion de capturas de pantalla tomadas directamente por él. El
articulo 4/2/e) del "Estatuto do Notariado" confiere esta competencia al notario.

Cabe afadir que es posible obtener, incluso antes del inicio de una accion judicial, medidas
judiciales de recogida y conservacion de pruebas, en virtud de los articulos 339 a 341 del Codigo
da Propriedade Industrial. Estas medidas pueden adoptar la forma de incautacién de objetos o
documentos en posesion del infractor o incluso de terceros, u 6rdenes judiciales para que el
titular los entregue al tribunal. Si la infraccion es de dmbito comercial, estas medidas pueden
afectar a documentos bancarios, financieros o contables.

B. La carta de emplazamiento

La carta de emplazamiento es un acto juridico que debe cumplir un determinado formalismo para ser
eficaz y vélido.

En el caso de una infraccion de una IG, la finalidad de |la notificacion formal es ordenar al destinatario
que cese la infraccion, so pena de sancion.

Por lo tanto, debe contener una interpelacion, un plazo para su cumplimiento y una amenaza de sancion
en caso de incumplimiento.

&= En cuanto a la interpelacion, el articulo 1139 del Cédigo Civil francés establece que los términos
del requerimiento deben estar "suficientemente interpelados”. Esto significa que la demanda
debe estar claramente identificada, ser precisa y firme, so pena de nulidad;

= En cuanto al plazo, debe mencionarse en la carta. Es el plazo que se deja al destinatario para
cumplirlo. Es habitual dar al destinatario un plazo de quince dias;
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&> La carta también debe contener la amenaza de una sancion, es decir, la utilizacion de medios
legales en caso de incumplimiento. A este respecto, los términos del requerimiento no deben
concebirse de forma abusivamente conminatoria (similar a la intimidacion), so pena de constituir
un abuso de derecho.

Ademas del contenido de la carta, su notificacion también debe cumplir una serie de normas.

En este sentido, debe darse preferencia a las formas de comunicacion que permitan probar, en su caso,
el envio y la recepcién de la carta de emplazamiento, es decir, un correo electronico con acuse de
recibo, unido a una carta certificada con acuse de recibo.

Si no hay respuesta, se recomienda hacer uno o varios recordatorios.

Si persiste el silencio, se recomienda que la notificacién sea efectuada por un agente judicial, ya que
esto puede aumentar la presion sobre el destinatario para que actue.

Por Ultimo, la carta no debe omitir invitar al destinatario a una resolucion amistosa del litigio. En
Francia, desde el 1° de abril de 201577, es necesario justificar un intento de resolucion amistosa del
litigio para poder someter el asunto a un juez.

™ puede ser reutilizado por todas las agrupaciones de productores o titulares de

1, En el anexo 3 de esta guia figura un modelo de carta de emplazamiento que
d indicaciones geogréficas europeas.

@) zoom soBRE EsPANA

En Espafia, la carta de reclamacion extrajudicial debe cumplir ciertas condiciones para ser valida,
similares a las de Francia.

El objetivo de la carta de emplazamiento es instar extrajudicialmente al destinatario a que ponga
fin a la infraccion o, de lo contrario, se enfrente a consecuencias juridicas como una denuncia
penal, una reclamacion de indemnizacion u otras medidas vinculantes.

Por lo tanto, también debe contener una base juridica para la solicitud, una impugnacién, un
plazo de 15 dias para el cumplimiento y una amenaza de sanciones en caso de incumplimiento.

Debe darse preferencia a las formas de comunicacion que permitan demostrar, en caso
necesario, el envio y la recepcion de la carta de emplazamiento, es decir, un correo electrénico
con acuse de recibo, junto con una carta certificada con acuse de recibo.

En Espafia también existe un mecanismo de envio denominado "Burofax", disponible en la
siguiente direccidn, que permite acreditar el envio, la recepcion y el contenido de una carta de
emplazamiento y dar validez juridica a esta prueba.

Si no hay respuesta, se recomienda enviar un recordatorio.

7 Decreto n.° 2015-282 de 11 de marzo de 2015.
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@ zoom soBRE PORTUGAL

En Portugal, la carta de emplazamiento ("carta de interpelagéo") no tiene un modelo "candnica",
pero debe cumplir ciertas condiciones para ser valida, similares a las de Francia.

El objetivo de la carta de emplazamiento es ordenar al destinatario que ponga fin a la infraccion
0, de lo contrario, se enfrente a consecuencias juridicas como una denuncia penal, una
reclamacion de indemnizacion u otras medidas vinculantes.

Por lo tanto, también debe contener una advertencia, un plazo de quince dias para su
cumplimiento y una amenaza de sanciones en caso de incumplimiento.

Se debe dar preferencia a las formas de comunicacién que permitan probar, en su caso, el envio
y la recepcién de la carta de emplazamiento, es decir, un correo electrénico con acuse de recibo,
eventualmente respaldado por una certificacién "de dia" con el mecanismo MDDE (Marca do
Dia Eletrénico’®) a través de la oficina de correos portuguesa, CTT (Correios, Telégrafos e
Telefones™), o simplemente enviandolo por cc: a otra direccién del remitente o de un tercero de
confianza). El correo electrénico debe ir acompanado de una carta certificada con acuse de
recibo.

Si no hay respuesta, se recomienda enviar un recordatorio.

En caso de que persista el silencio, se recomienda recurrir a una "notificagdo avulsa"
("notificacién Unica"), segun el articulo 256° del Cédigo de Processo Civil, realizada por agentes
de la autoridad o por funcionarios judiciales, que puede aumentar la presién sobre el destinatario.

C. Resolucion de litigios sobre nombres de dominio

Los litigios sobre nombres de dominio han crecido en consonancia con el creciente interés que suscitan.
Pueden resolverse judicialmente (parrafo 1) o extrajudicialmente (parrafo 2).

1. Resolucioén judicial de litigios

La resolucion judicial de conflictos se produce cuando las partes implicadas en un litigio recurren al
sistema judicial para resolver su disputa. Esto implica llevar el caso a los tribunales, donde un juez o
arbitro tomara una decisién basada en las pruebas presentadas y las leyes aplicables.

Conviene distinguir entre los conflictos entre nombres de dominio y otros derechos privados, como las
marcas o las indicaciones geogréficas, y los conflictos entre nombres de dominio y otros signos, como
los nombres comerciales, los nombres de entidades locales, los nombres patronimicos u otros nombres
de dominio.

» Disputas entre el nombre de dominio y otro derecho privado
En cuanto al conflicto entre los nombres de dominio y otros derechos de propiedad, el régimen de

accion judicial serd el mismo para las marcas y las indicaciones geogréficas, el de |la "accion por
infraccion™.

8 En espariol: “Marca del Dia Electronica“
9 En espariol: "Correos, Telégrafos y Teléfonos*
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Los titulares de marcas, notorias o no, colectivas o no, pueden recurrir a la via judicial para resolver los
litigios derivados de la confrontacién entre un nombre de dominio y una marca. En Francia, los textos
aplicables son los articulos L. 713-2, L. 713-3 y L. 713-5 del Cédigo de la Propiedad Intelectual, asi
como el articulo 1241 del Cadigo Civil cuando la marca esté incluida en un nombre de dominio, sin ser
utilizada como marca (Légifrance, 1992). [39].

Lo mismo se aplica a los titulares de indicaciones geograficas, que también pueden emprender
acciones legales en caso de infraccion. En Francia, los textos aplicables son los articulos L. 722-1y
siguientes del Cddigo de la Propiedad Intelectual (Légifrance, 1992) [39].

La principal diferencia entre los dos regimenes es que las marcas (salvo las marcas notorias o
renombradas) estan sujetas al principio de especialidad®, lo que no ocurre con las indicaciones
geograficas.

En caso de utilizacion de una marca notoria o renombrada o de una en un
nombre de dominio,

Las marcas y las IG estan protegidas al margen del principio de especialidad si su uso para productos
0 servicios no similares a los designados en el registro puede perjudicar a estos ultimos o si dicho uso
constituye una explotacion injustificada de los mismos. El uso del signo, aunque sea parcial, es
suficiente.

La situacion también puede invertirse en el caso de las marcas, ya que

Por lo que respecta a los demas signos distintivos (nombre comercial, rétulo, denominacién social, etc.),
la base juridica sera la de la responsabilidad civil de derecho comun sobre la base del articulo 1241 del
Cadigo Civil, ya que no existe ningin derecho de propiedad (Légifrance, 2004) [36].

Cuando los tribunales deban pronunciarse sobre litigios entre nombres de dominio y nombres
comerciales, entre titulares de nombres de dominio y nombres de empresas y otros nombres de
dominio, se tratara de un caso y sera necesario demostrar el
perjuicio y el riesgo de confusion.

En este sentido, es necesario demostrar el caracter distintivo de los términos reivindicados y la identidad
de las actividades que podrian inducir a confusion entre las empresas.

2. Resolucion alternativa de litigios

Por otro lado, la resolucién alternativa de conflictos se produce cuando las partes implicadas en un
litigio deciden . Esto puede hacerse mediante
negociacion directa, mediacion o arbitraje. En estos casos, un tercero neutral trabaja con las partes
para ayudarles a llegar a un acuerdo mutuamente aceptable que ponga fin al litigio.

Los procedimientos extrajudiciales se dividen en internacionales y nacionales.

80 A modo de recordatorio, el principio de especialidad es una norma segun la cual una marca soélo esta
protegida para productos idénticos o similares a los indicados en la solicitud de registro. Por lo tanto, si un
tercero decide presentar una solicitud de marca idéntica o similar a una marca existente, pero la marca cubre
un tipo diferente de productos, el titular de la marca existente no puede oponerse.

81 Articulo L711-3 4° del Cadigo de la Propiedad Intelectual.
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La particularidad de los procedimientos a nivel supranacional es que

De hecho, ICANN cuenta con dos tipos de procedimientos extrajudiciales, el procedimiento UDRP
(Politica Uniforme de Solucion de Controversias en materia de Nombres de Dominio) y el procedimiento
URS (Sistema Uniforme de Suspension Rapida). Ambos procedimientos estan concebidos para
resolver litigios entre titulares de marcas y titulares de nombres de dominio en dominios genéricos de

primer nivel (por ejemplo, ".com", ".org", etc.).

El articulo 4.a. de la UDRP (Politica uniforme de solucién de controversias en materia de nombres de
dominio) establece que

"Debe someterse a un procedimiento administrativo obligatorio en caso de que un tercero (un
"demandante”) presente una reclamacion al proveedor aplicable de conformidad con las normas de
procedimiento,

(i) que su nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusién con una marca de
productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derechos; y

(i) no tiene derechos ni intereses legitimos sobre el nombre de dominio; y
(iif) que su nombre de dominio ha sido registrado y esté siendo utilizado de mala fe. (ICANN, 1999) [40].

Por lo tanto, este procedimiento se
, con exclusién de todos los demas.

Este procedimiento es rapido y economico y permite la resolucion alternativa de conflictos. Se aplica
independientemente de donde esté registrado el nombre de dominio, de la nacionalidad del
demandante y se rige por la Politica Uniforme.

Se trata de un procedimiento administrativo que no interfiere en el desarrollo de un procedimiento
judicial paralelo, y una decision judicial diferente sera vinculante para el registro.

El procedimiento puede dar lugar a la transferencia del nombre de dominio, a su cancelacién o a la
desestimacion de la accion®. No esta previsto ningln recurso, y las partes insatisfechas deben iniciar
un nuevo procedimiento ante sus tribunales nacionales.

El procedimiento UDRP lo lleva a cabo el Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI para demandantes
de la Unién Europea®.

82 Queda excluida la reclamacién de dafios y perjuicios.

83 Seis centros estan autorizados a recibir reclamaciones UDRP: El Centro de Arbitraje y Mediacién de la
OMPI; el Centro de Arbitraje para Controversias en Internet de la Corte Checa de Arbitraje o "CAC"; el Foro
Nacional de Arbitraje o "NAF"; el Centro Asiatico de Solucion de Controversias en materia de Nombres de
Dominio o "ADNDRC"; el Centro Arabe de Solucién de Controversias en materia de Nombres de Dominio o
"ACDR"; y el Centro Internacional Canadiense de Solucion de Controversias en Internet o "CIIDRC" (ICANN,
2012) [52].
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Los peritos encargados del procedimiento valoraran acumulativamente el riesgo de confusion entre
los signos, la ausencia de interés legitimo de la parte reservante® asi como su buena fe®,

El procedimiento es Unicamente en linea y ofrece una reclamacion "estandar" a los solicitantes. Esta
disponible en el sitio web de la OMPI en la siguiente pagina.

En un plazo de 5 a 15 dias desde la presentacién de la demanda, los peritos la declaran admisible o
no. Se trata de un procedimiento denominado "contradictorio”, es decir, "ninguna parte podra ser
juzgada sin haber sido oida o convocada" (articulo 14 de la Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil francesa).
Asi, si la demanda se considera admisible, los peritos se ponen en contacto con el demandado, que
también tendra la oportunidad de presentar en linea su respuesta motivada. La ausencia de respuesta
presume mala fe o falta de interés por parte del demandado, y dara lugar a la transferencia del nhombre
de dominio.

La decision se toma en un plazo de dos meses a partir de la fecha de recepcion de la denuncia.

Para mas informacién sobre el proceso UDRP de ICANN, visite la siguiente direccion.

= El procedimiento URS

El procedimiento URS (Sistema Uniforme de Suspension Rapida) se cre6 para gestionar los problemas
entre solicitantes de nombres de dominio en las nuevas extensiones genéricas (nuevos gTLD como
".wine", ".bio", etc.).

Los elementos de la solicitud son en gran medida los mismos que los del procedimiento UDRP, con la
diferencia de que el solicitante debe aportar pruebas del uso de la marca que reivindica. También difiere
en sus efectos, ya que el procedimiento URS tiene por objeto suspender el nombre de dominio durante
el resto de su periodo de registro, con la posibilidad de que el solicitante prorrogue el periodo de
suspension un afio mas, mientras que el procedimiento URDP tiene por objeto transferir o cancelar el
nombre de dominio en disputa.

La particularidad de este procedimiento es que el registro esta obligado a suspender el nombre de
dominio tan pronto como reciba la notificacion de la demanda, incluso antes de tramitarla. Una
decision URS puede recurrirse ante el mismo centro®.

El Tribunal de Arbitraje Checo (CAC), con sede en Praga, es competente para tratar los litigios sobre
nombres de dominio “.eu”.

Para mas informacién sobre el proceso URS de ICANN, visite la siguiente direccion.

» Procedimientos extrajudiciales nacionales

En el caso de Francia, la AFNIC ha establecido un procedimiento especifico de resolucién de litigios
para las personas que hayan reservado una direccién en ".fr" (Francia), ".re" (Isla Reunién), ".yt"
(Mayotte), ".wf* (Wallis y Futuna), ".tf* (Territorios Australes Franceses) o ".pm" (San Pedro y
Miqueldn). Este procedimiento se denomina procedimiento SYREL| y permite tomar una decision sobre

84 El solicitante debe demostrar que el demandado carece de interés legitimo en el nombre que utiliza. Dado
que es dificil aportar pruebas negativas (pruebas que afirman la exclusion o inexistencia de algo), el
demandado debe demostrar por si mismo la existencia de tal interés. Si no lo hace, se considera que el
solicitante ha satisfecho el apartado 4, a, ii.

85 Se trata siempre de apropiarse indebidamente de la marca de un tercero en beneficio propio, o con el fin de
perjudicar al tercero propietario del signo.

86 Actualmente, tres centros de arbitraje son competentes para el procedimiento URS: el Centro de Arbitraje
Italiano "MESD Srl"; el Centro Asiatico de Resolucion de Disputas sobre Nombres de Dominio o "ADNDRC"; y
el Foro Nacional de Arbitraje o "NAF" (ICANN, 2014). [53].
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la transmision, el bloqueo o la supresién del nombre de dominio en un plazo de dos meses a partir de
la solicitud. Mientras dure el procedimiento, el nombre de dominio queda "congelado".

Actualmente, las tasas de procedimiento ascienden a 250,00 euros sin impuestos por nombre de
dominio.

El ambito de aplicacion de este procedimiento es mas amplio que el de la Politica Uniforme, ya que no
se limita a los litigios sobre marcas y nombres de dominio, sino que puede aplicarse a todos los
derechos de propiedad intelectual, incluidas las indicaciones geograficas, y también a los derechos
de la personalidad y de las autoridades locales si el titular del nombre de dominio no justifica un interés
legitimo y actlla de mala fe.

Por dltimo, al igual que en el procedimiento UDRP, las partes también pueden iniciar un procedimiento
judicial, que suspendera el procedimiento AFNIC.

@) zoom soBRE EsPANA

En Espafa, las infracciones de nombres de dominio que vulneren una indicacién geografica
pueden ser perseguidas en base al Reglamento (UE) 1151/2012 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los sistemas de calidad de los productos agricolas
y alimenticios, con el objetivo de obtener su cierre y/o eliminacién en Internet.

También cabe mencionar la siguiente normativa espafiola para las infracciones de las
indicaciones geograficas, independientemente del lugar donde se produzcan:

> Ley 6/2015, de 12 de mayo, de denominaciones de origen e indicaciones geogréficas
protegidas de ambito territorial supraautonémico (ver articulo 13 sobre proteccion);

> Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, contra las marcas y otros signos distintivos
registrados susceptibles de vulnerar las indicaciones geograficas (cf. articulos 5.1.9) y 5.1.h)
gue enumeran las prohibiciones absolutas de registro);

> Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal (cf. articulos 5, 6, 7 y 12);

> Reglamento de procedimiento de solucién extrajudicial de controversias en materia de
nombres de dominio ".es" accesible en la siguiente direccion (cf. articulo 2 relativo a los
derechos anteriores aplicables).

@ ZOOM SOBRE PORTUGAL

En Portugal, el "Supremo Tribunal de Justica" (Tribunal Supremo de Justicia) declaré en su
decisién de 8 de marzo de 2022 que "los criterios del articulo 238 del actual Cédigo de Propiedad
Industrial deben aplicarse, aunque con adaptaciones, a los casos en que exista riesgo de
confusion entre una marca y un nombre de dominio"®”. En este caso, el tribunal concedi6 a los
nombres de dominio una proteccién equivalente a la de las marcas, aunque siguen dependiendo
de la competencia desleal.

En cuanto al conflicto entre los nombres de dominio y otros derechos de propiedad, el régimen
de accion legal sera el mismo para las marcas, logotipos e indicaciones geogréficas, es decir, el

87 Cita traducida del portugués
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de la accion por infraccion.

Los textos aplicables son los articulos 249 a 251, 293 y 337 a 358 del Codigo da Propriedade
Industrial.

Lo mismo se aplica a los titulares de indicaciones geograficas, que también pueden emprender
acciones legales en caso de infraccion, sobre la base de los articulos 306 y 337 a 358 del "Cédigo
da Propriedade Industrial" (Codigo de la Propiedad Industrial).

Un nombre de dominio también puede, en determinadas condiciones, constituir un estado de la
técnica que puede obstaculizar la presentacién de una marca®.

Cuando los tribunales deban pronunciarse sobre controversias entre nombres de dominio y
nombres comerciales, entre titulares de nombres de dominio y nombres de empresas u otros
nombres de dominio, se tratara de un caso de parasitismo o competencia desleal y sera
necesario demostrar el perjuicio y el riesgo de confusién. En este sentido, es necesario demostrar
el caracter distintivo de los términos reivindicados, asi como la identidad de las actividades que
pueden inducir a confusién entre las empresas.

La oficina portuguesa de nombres de dominio "DNS.PT" ha creado un sistema de resolucion de
litigios para las personas que hayan obtenido una direccion ".pt", que les permite obtener una
decision de transferencia, bloqueo o supresion del nombre de dominio. El procedimiento de
arbitraje tiene lugar en el centro "ARBITRARE", creado en 2009.

Actualmente, las tasas procesales ascienden a 270,00 euros por cada parte del procedimiento.

D. Resolucion de litigios relativos a otros derechos privados

Ya se trate de una marca denominativa, una marca figurativa o una indicacion geografica, su uso por
un tercero no autorizado puede ser sancionado mediante una accion por infraccion y competencia
desleal.

En todos los casos, dos ejes rigen la accion: por un lado, la proteccion del bien inmaterial que es el
derecho de propiedad intelectual, y todas las inversiones conexas, y por otro, la proteccién del
consumidor.

Esta cuestidn es tanto mas importante cuanto que hoy en dia la falsificacion va mucho mas alla del
ambito de las ventas fisicas y se desarrolla masivamente en Internet.

En Francia, los textos aplicables ofrecen al propietario la posibilidad de emprender acciones legales
contra cualquier explotacion del signo que no haya consentido previamente.

El articulo L. 716-4 del CIP define la infraccion de marca en los siguientes términos: "La violacion de
los derechos del titular de la marca constituye una infraccién que compromete la responsabilidad civil
de su autor. La infraccion de los derechos vinculados a la marca constituye una violacion de las
prohibiciones previstas en los articulos L. 713-2, L. 713-3-3 y en el segundo parrafo del articulo L. 713-
4" (Légifrance, 1992) [39].

Asimismo, segun el articulo L. 722-1 del CPI: "Toda violacién de una indicacion geogréfica que vulnere
la proteccién que le confiere el Derecho de la Unién Europea o la legislacion nacional constituye una
infraccién de la que el autor sera considerado responsable. (Légifrance, 1992) [39].

88 Sobre la base del articulo 232/2/a) del Cédigo da Propriedade Industrial. Si el signo posterior es un "logotipo”,
el titular del nombre de dominio prioritario, para oponerse al registro, debe ampararse en el articulo 289/1/h),
invocando el riesgo de competencia desleal.
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El concepto de infraccion se refiere a todas las violaciones del derecho del titular, ya se trate de
reproducciones o de simples imitaciones del signo.

La infraccion, incluso antes de ser sancionada, debe ser probada. El titular del derecho, el demandante
en la accioén, debe
prohibida por los textos.

Por un lado, ademas del tradicional informe del gue vende los productos

litigiosos®, el titular dispone de un método de prueba especifico conocido como
90

Por otra parte, también puede establecer una destinada a luchar contra la
introduccion en Franciay en la UE de mercancias con signos de falsificacion procedentes del extranjero
(cf. Parte 2, Capitulo |, apartado D).

El descubrimiento de actos de infraccion conlleva la posibilidad de que el propietario emprenda
acciones legales. Esto Ultimo revela una dualidad, ya que los actos de infraccidn constituyen tanto un
delito penal®* como un delito civil. Por lo tanto, las acciones correspondientes pueden interponerse ante
los tribunales penales o ante los tribunales civiles.

Aungue la via penal tiene ciertas ventajas, rara vez se utiliza en la practica, ya que las victimas de
falsificaciones prefieren la via civil.

En cualquier caso, la infraccién siendo el punto de partida del plazo de
prescripcion la comisién de la infraccion. Sin embargo, la infraccién se considera un delito continuado,
es decir, el plazo de prescripcion sélo empezara a contar a partir del dltimo acto de infraccion cometido
(mientras continle el uso, el delito persiste).

La accion civil por violacién esta sujeta a las disposiciones del articulo L. 716-4-5 del CIP, que prevé
ademas otro obstaculo, definido como "exclusién por tolerancia”, segun el cual este texto declara
inadmisible "[...] toda accion por violacion de una marca registrada posterior cuyo uso haya sido tolerado
durante cinco afios, salvo si su presentacion se hubiera hecho de mala fe" (Légifrance, 1992). [39]. Sin
embargo, la inadmisibilidad se limita a los productos o servicios para los que se ha tolerado el uso.

En Francia, donde las posibilidades de accion siguen abiertas, el titular puede asi interponer su recurso
ante el tribunal correccional®? o ante el tribunal judicial (antiguo tribunal de grande instance)®.

La determinacién del tribunal territorialmente competente es otro aspecto importante de los actos
cometidos en Internet. Parece que las decisiones jurisprudenciales dictadas sobre este punto siguen
dudando, manteniendo dos posibilidades para establecer la competencia de los tribunales franceses:
la primera se satisface con la accesibilidad de las paginas litigiosas desde suelo francés, a veces
asociada al destino de la publicidad litigiosa o a la disponibilidad en Francia de los productos litigiosos,
la segunda requiere la existencia de un vinculo suficiente, sustancial o significativo entre los hechos
alegados y este territorio.

89|, 716-4-7, apartado 1, del IPC, "la infraccién podra probarse por cualquier medio".

% . 716-7 del CIP dispone igualmente: A tal efecto, toda persona legitimada para ejercitar una acciéon por
violacion de marca tiene derecho a que se proceda, en cualquier lugar y por cualquier agente judicial, asistido
por peritos designados por el demandante, en virtud de una orden dictada a instancia del tribunal civil
competente, bien a la descripcién detallada, con o sin toma de muestras, bien a la incautacion efectiva de los
bienes o servicios supuestamente infractores, asi como de cualquier documento relativo a los mismos.

91 El articulo L. 431-2 del Cédigo de Consumo, por ejemplo, enumera las infracciones relativas a las
denominaciones de origen y a las indicaciones geograficas

92 Tribunal designado por Articulo 381 del Cédigo de Procedimiento Penal para juzgar delitos.

9 Jurisdiccion designada para juzgar las acciones civiles relativas a las marcas: los tribunales de Burdeos,
Lille, Lyon, Marsella, Nanterre, Nancy, Paris, Rennes, Estrasburgo, Fort-de-France.
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En el caso de las indicaciones geograéficas, la accion civil sélo puede ejercitarse ante un tribunal con
jurisdiccion territorial y competencia exclusiva en la materia®.

También es posible combinar la accion por infraccion con la accion por competencia desleal, en caso
de que dos actos ilicitos causen dafios separados®.

En todos los casos, cuando hay urgencia, el juez del procedimiento sumario debe incautar®.

Al final del procedimiento civil, ademas de la posible cancelaciéon de su marca, si ha registrado una
marca litigiosa, el responsable de una infraccion de una indicacidon geogréafica o de una marca es
condenado a prohibicion de uso del signo ilicito, asi como al pago de dafos y perjuicios®, también
puede ser obligado a ceder el signo litigioso a la victima.

@ ZOOM SOBRE ESPANA

El procedimiento judicial espafol autorizado por la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2002 para
resolver conflictos es el denominado "Procedimiento Ordinario” (Titulo Il, articulo 249.14°).

Este procedimiento ordinario incluye los siguientes tramites judiciales en primera instancia:
. Presentacion de una demanda judicial;

a
b. Recepciony examen de la impugnacién a instancia de parte (en su caso);

o

Audiencia previa para abogados;
d. Procedimientos orales;
e. Sentencia.

Se recomienda la intervencion de un abogado ("procurador” en espafiol) para representar a las
partes ante el Tribunal, mantener el contacto con el Tribunal, asegurar la transmision de
documentos entre las partes y dirigir el proceso.

En Espafa existe un impuesto estatal que deben pagar las personas juridicas por el ejercicio de
la jurisdiccion (en caso de interponer una demanda).

Si el importe del procedimiento es inferior a 2000 euros, las personas juridicas estan exentas de
pagarlo. Si el importe es superior a 2000 euros, estan exentas en los siguientes casos:

&> Personas juridicas con derecho a asistencia juridica gratuita;
> La Fiscalia General del Estado;
> Las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Auténomas;

> La administracion general del Estado y cualquier administracion local o entidad dependiente
del mismo (Sevitia, 2020) [41].

El impreso que debe cumplimentarse para pagar este impuesto es el impreso "M 696", disponible
en la siguiente direccion. El impuesto para un juicio ordinario es de 300,00 euros, con un
descuento del 10% para una declaracion en linea.

94 Codigo de organizacion judicial, articulo D. 211-6-1y articulo L. 722-8 del CPI.
9 Por lo tanto, es necesario establecer hechos distintos de los sancionados por infraccion.
9% Desde la Ley n° 2007-1544, de 29 de octubre de 2007, de lucha contra la falsificacion.

97 El articulo L. 722-6 del CIP establece que, para determinar los dafios y perjuicios, el tribunal tendra en cuenta
por separado: 1° Las consecuencias econémicas negativas de la infraccion, incluido el lucro cesante y las
pérdidas sufridas por la parte perjudicada;
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Los Tribunales de Justicia designados en virtud de su especializacion para resolver los litigios
iniciados exclusivamente en materia de propiedad intelectual (marcas) en Espafa son los
siguientes Juzgados de lo Mercantil:

> Andalucia: Juzgado de lo Mercantil n°® 1 de Granada.

> Catalunya: Juzgados de lo Mercantil n°® 2, 6, 8 y 9 de Barcelona (marcas).

> Madrid: Juzgados de lo Mercantil n°® 7, 8, 9, 10 de Madrid.

& Comunidad Valenciana: Juzgados de lo Mercantil n® 1 y 3 (marcas) de Valencia.
& Galicia: Juzgados de lo Mercantil n° 1y 2 de La Corufia.

> Islas Canarias: Juzgados de lo Mercantil n® 1 y 2 de Las Palmas.

> Euskadi: Juzgado de lo Mercantil n°® 2 de Bilbao.

Sobre la base de lo anterior, pueden emprenderse acciones legales contra los nombres de
dominio que infrinjan las indicaciones geogréficas:

&> Del Reglamento Europeo de Indicaciones Geogréficas (Reglamento UE 1151/2012);

> De la Ley 17/2001 de Marcas (prohibiciones absolutas de registro). Incluso para evitar el
registro de una marca en base a una prohibicién absoluta del articulo 5.1.h), o para atacar
una marca ya registrada (nulidad absoluta);

> Ley espafiola 3/1991 sobre competencia desleal (actos de engafio, confusion, utilizacion
abusiva de la reputacién ajena).

Debe tenerse en cuenta que el articulo 45 de la Ley de Marcas sobre "Prescripcion de acciones”,
aplicable en caso de iniciacién de acciones judiciales contra una marca registrada, establece que
"Las acciones civiles derivadas de la violacion de los derechos de marca prescriben a los cinco
afos, a contar desde el dia en que pudieron ejercitarse" (Agencia Estatal Boletin Oficial del Estad,
2001) [42].

Sin embargo, en caso de aplicacion de las prohibiciones absolutas del articulo 5.1.h) de la Ley
17/2001 de Marcas (Proteccion de DOP/IGP) contra marcas registradas, el articulo 51.2
considera que "La accion de nulidad absoluta de una marca registrada es imprescriptible".

En caso de nulidad de una marca registrada (derecho basico de un dominio de Internet) que
infrinja una indicacién geografica, el articulo 51.1 de la Ley 17/2001 de Marcas establece que:

"El registro de la marca podra ser declarado nulo mediante solicitud presentada ante la Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas o mediante demanda reconvencional en una accion por
infraccion de marca":

a. Cuando contravenga lo dispuesto en el articulo 5 de la presente Ley.
b. Cuando el solicitante haya actuado de mala fe al presentar la solicitud de marca.
En caso de incoacion de un procedimiento civil, deben tenerse en cuenta los siguientes puntos

1. LaLey de Enjuiciamiento Civil espafiola permite iniciar un procedimiento paralelo al principal
para solicitar medidas cautelares. En concreto, el articulo 727.92 establece: "De conformidad
con lo dispuesto en el articulo anterior, podrdn acordarse, entre otras, las siguientes
medidas cautelares: (...) 92 El depdsito temporal de los ejemplares de obras u objetos que
se consideren realizados con infraccion de las normas de propiedad intelectual e industrial,
asi como el deposito del material utilizado para su fabricacion.

2. La demanda debe dirigirse contra la entidad infractora y el titular/propietario concreto del
nombre de dominio, incluso cuando este Ultimo sea un tercero o un titular temporal. El
acceso a los proveedores de servicios "whois" es clave para determinar la identidad y la
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situacion juridica de los futuros demandados.

3. La demanda no debe limitarse a una declaracién de infraccion o a una accién para detener
la comercializacién de productos infractores a través del nombre de dominio (si procede),
sino que debe solicitar especificamente la cancelacion (o transferencia al legitimo
propietario) de los nombres de dominio.

4. La demanda debe incluir una solicitud de orden judicial contra el registro de nombres de
dominio y/o el registrador para que cancele o transfiera (si procede) los nombres de dominio
infractores.

5. Se pueden emprender acciones legales contra los actos cometidos a través de dominios
(comercializaciéon de productos engafosos o falsificados) y/o el registro y uso ilicitos del
nombre de dominio que contenga el término IG.

6. Sise dirige contra un nombre de dominio en sus propios términos, el dominio infractor puede
ser "atacado":

6.1. Como una violacion de los términos protegidos por la IG;

6.2. Como medio para otros actos de competencia desleal basados principalmente, pero
no solo, en el beneficio de la reputacion y actos de engafio.

7. El demandante debe solicitar especificamente la cancelacion (o transferencia) de los
nombres de dominio infractores y el tribunal debe presentar una orden dirigida al
correspondiente registrador de nombres de dominio. La mera solicitud de cesar o
abstenerse de comercializar productos a través del dominio no basta para impedir futuras
infracciones.

8. La vigilancia activa y la oposicion al posible registro de términos como derechos de
propiedad intelectual, dominios u otros usos comerciales son tenidas en cuenta por los
tribunales a la hora de estimar un recurso.

@) zo0Mm SOBRE PORTUGAL

En Portugal, el propietario tiene derecho a emprender acciones legales contra cualquier
explotacion del signo que no haya consentido previamente (articulos 249 y 306 del CIP).

El titular de la marca puede incluso oponerse a los actos preparatorios, como la produccion o
venta de etiquetas, envases o dispositivos de seguridad o autenticacion (articulo 250 del CIP).

Las infracciones de las indicaciones geograficas y otros signos distintivos pueden constituir tanto
un delito penal®® como un delito civil. En consecuencia, las acciones correspondientes pueden
ejercitarse ante los tribunales penales o ante los tribunales civiles.

Este tipo de delito esta sujeto a un plazo de prescripcién de cinco afos, cuyo punto de partida es
la comisidn del delito (articulo 118/1/b) del Cédigo Penal).

Sin embargo, dependiendo de la situacién, la infraccion puede considerarse una infraccion
continuada, en cuyo caso el plazo de prescripcion sélo empezara a contar a partir del dltimo acto
infractor realizado (siempre que contintie el mismo acto).

98 Articulos 320 (marcas) y 324 (indicaciones geograficas), que prevén penas de hasta 3 afios de prision. En
cuanto a las indicaciones geograficas de los vinos, el Decreto-Ley n° 213/2004, de 23 de agosto de 2004,
prevé penas mas severas, de hasta 4 afios.
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La accion civil por infraccion esta sujeta a lo dispuesto en el articulo 261 del CIP, que también
preveé otro obstaculo, definido como exclusién por tolerancia, segun el cual el titular de una marca
registrada no puede oponerse al uso de una marca posterior cuyo uso haya sido tolerado durante
cinco afos, a menos que su registro se haya efectuado de mala fe. Sin embargo, esta exclusion
se limita a los productos o servicios para los que se ha tolerado el uso.

Dependiendo del dominio, el titular puede interponer su demanda bien ante la jurisdiccién penal,
bien ante el Tribunal de la Propiedad Intelectual (jurisdiccién exclusiva para las acciones civiles
en materia de Propiedad Intelectual, cf. articulo 111.° de la Ley n°® 62/2013, de 26/08). Este
tribunal, con sede en Lisboa, es un tribunal especializado, que abarca no sélo los litigios en
materia de Propiedad Industrial e Intelectual, sino también los relativos a los nombres de dominio
de Internet.

Fuera de su jurisdiccion quedan los delitos, que son competencia exclusiva de los tribunales de
jurisdiccion general.

También es posible combinar la accién por infraccién con la accion por competencia desleal, en
caso de que dos actos ilicitos causen dafios separados®.

Al final del procedimiento civil, ademas de la posible cancelacion de su marca, si ha presentado
una marca litigiosa, se condena al responsable de una infraccién de una indicacién geogréfica o
de una marca a prohibir el uso del signo ilicito y a pagar dafos y perjuicios.

El articulo 347 del CIP establece que, para determinar los dafios y perjuicios, el tribunal tendra en cuenta
por separado:

1. Las consecuencias econodmicas negativas de la falsificacion, incluido el lucro cesante y las pérdidas
para la parte perjudicada;

2. El dafio moral causado a estos ultimos;

3. Y los beneficios obtenidos por el falsificador, incluido el ahorro en inversiones intelectuales,
materiales y promocionales que ha obtenido con la falsificacion.

Ademas, los jueces podran prohibir, incluso bajo pena, el uso de un nombre o signo ilicito, o
imponer la cesion del mismo a la victima (articulo 348.° del CPlI).

En caso de urgencia, el titular puede remitir el asunto al juez del procedimiento sumario (articulos
345y 346 del CIP).

El procedimiento judicial civil portugués esta regulado por el "Cédigo de Processo Civil", cuyo
procedimiento ordinario incluye las siguientes fases judiciales en primera instancia:

Presentacion de una demanda judicial;

a.
b. Recepcién y examen de la impugnacién a instancia de parte (en su caso);

o

Audiencia previa para abogados;
d. Audiencia final,
e. Sentencia.

El procedimiento penal esta regulado por el Codigo de Processo Penal (Codigo de Procedimiento
Penal) y normalmente lo lleva a cabo el Procurador da Republica (Fiscal) del Ministare Publique
(Ministerio Publico), con la asistencia de partes privadas, que es opcional.

Las tasas que deben abonarse en los procedimientos civiles dependen del valor de la demanda
(incluida la indemnizacion reclamada) segun el "Regulamento das Custas Processuais"”
(Reglamento sobre costas procesales). Una simulacién esta disponible en el sitio web del

9 Las acciones basadas exclusivamente en la competencia desleal deben interponerse ante los tribunales de
la jurisdiccion genérica, del lugar del domicilio del demandado (articulo 85 del Codigo de Processo Civil).
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gobierno en la siguiente pagina.

El procedimiento penal es gratuito (salvo la constituciéon en parte coadyuvante, que esta sujeta
al pago de una tasa de 102,00 euros).

lll. Asesoramiento practico en caso de dafios a la imagen o la reputaciéon

Ademas de los nombres de dominio y los actos de falsificacion y competencia desleal, puede haber
otros casos de infraccién indirecta de los derechos de propiedad intelectual en Internet.

La multiplicacion de los espacios interactivos conlleva una
y de los productos que amparan.

Los foros en linea, los blogs, las redes sociales, las plataformas para compartir contenidos
audiovisuales, los anuncios clasificados y las paginas web son nuevos espacios de expresion en los
gue puede resultar dificil hacer valer los propios derechos.

A este respecto, la proteccidn de las indicaciones geogréficas se entiende a dos niveles.

Es importante, en primer lugar, hacer el mejor uso posible de esta nueva herramienta para proteger el
capital intelectual de los titulares construyendo una imagen sélida (apartado A) y, en segundo lugar,
defender los signos distintivos y su imagen frente a los ataques de los competidores y los consumidores
deshonestos (apartado B), adoptando al mismo tiempo buenas practicas (apartado C).

A. Construir suimagen en Internet

Internet y las redes sociales no deben enfocarse Unicamente desde la perspectiva del riesgo de
infraccién de la propiedad intelectual.

También y sobre todo deben considerarse aumenten
la concienciacion sobre sus IG, por un lado, y difundan mensajes de concienciacion sobre la falsificaciéon
entre los consumidores, por otro.

Hoy en dia, el conocimiento de una indicacién geografica se consigue principalmente a través de la
promocion y la publicidad de sus titulares en Internet.

A este respecto, el 97% de las organizaciones participantes en la encuesta AREPO considera rentable
promocionar sus productos de calidad en Internet (cf. grafico n°28), y el 81% considera el sistema de
indicaciones geograficas como una poderosa herramienta de marketing (cf. grafico n°29).
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FIG. 28: Resultados encuesta: ¢ Considera rentable FIG. 29: Resultados encuesta: ¢ Considera que el
promocionar sus productos bajo un sistema Sistema de Calidad IG es una potente herramienta
de calidad en Internet? (AREPO, 2022) de marketing digital? (AREPO, 2022)

B Si ®=Sin respuesta mSi mNo = Sinrespuesta

De hecho, segun estas organizaciones, Internet es ahora la principal herramienta de informacion vy
sensibilizacion de los consumidores para aumentar la visibilidad de los productos de calidad
llegando a un publico amplio y diverso. También permite segmentar la publicidad para llegar mas
facilmente y a menor coste a la categoria de consumidores a la que va dirigida. Por uUltimo, permite
desarrollar la notoriedad de la indicacién geogréfica méas alla de las fronteras de su zona geografica
gracias, en particular, al comercio electrénico (véase el grafico n°30).

FIG. 30: Resultados encuesta: ¢ Por qué merece la pena promocionar
sus productos bajo el sistema de calidad en Internet? (AREPO, 2022)

Publico amplio y diversificado (mayor _
visibilidad)
Principal herramienta de informacién y _

sensibilizacién de los consumidores

Valorizacion de la calidad y el origen _

(diferenciacion de los productos)
Segmentacién de la publicidad [N

Desarrollo de la notoriedad en el -
extranjero

Publicidad rentable [

0 5 10 15 20 25 30

Ademas, en caso de litigio, una fuerte presencia en Internet facilitara la justificacion de un perjuicio y
la obtencion de una indemnizacién mayor. Asi, la cuota de mercado ocupada por el signo, la intensidad
de su explotacion en Internet, la importancia de las inversiones seran elementos que atestiguaran el
apego del consumidor a los signos distintivos en cuestion.

Ademas de las facilidades probatorias que permite la gran visibilidad que ofrece Internet, también puede
ser una herramienta de comunicacion y sensibilizacion contra el uso no autorizado de signos
distintivos, especialmente a través de las redes sociales.
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De hecho, las redes sociales pueden ser un medio para compartir informacion sobre productos
infractores, permitiendo al titular controlar su propia comunicacion.

B. Riesgos identificados y posibles acciones

Puede haber muchos tipos diferentes de infraccién en Internet: el signo distintivo puede utilizarse en
elementos figurativos, cartas graficas que utilicen los codigos de color de la IG, imagenes o incluso
logotipos en una pagina web. También puede estar directamente implicado en el nombre de un sitio 0
una pagina web, en la URL de una direccion web (infraccibn de nombres de dominio), mediante
comentarios despectivos, o en la venta de productos falsificados.

El propietario victima de una infraccion en Internet dispone de varias medidas para defenderse.

El primer paso es para
intentar resolverla amistosamente.

La mayoria de estas plataformas ofrecen medios directos para que los titulares de derechos denuncien
una infraccion o soliciten el bloqueo o la eliminacién de una pagina o de un usuario/vendedor, como:

&> Amazon: acceda aqui al procedimiento de reclamacion;

& Alibaba: acceda aqui al procedimiento de reclamacion;

&> AliExpress: acceda aqui al procedimiento de reclamacion;
> eBay: acceda aqui al procedimiento de reclamacion;

&> Rakuten: acceda aqui al procedimiento de reclamacion.

Sin embargo, parece dificil utilizar estas herramientas con eficacia y aportar pruebas de los derechos
invocados, ya que estas plataformas no estan muy familiarizadas con las |G, pues sélo piensan en
términos de marcas. Por ello, las plataformas pueden mostrarse especialmente recalcitrantes a la hora
de retirar anuncios conflictivos (TESSIER et al., 2021) [18].

La mayoria de los motores de busqueda ofrecen medios directos para que los titulares de derechos
denuncien una infraccion o soliciten el bloqueo o la eliminacion de una pagina o de un usuario/vendedor,
como:

&> Google: pulse aqui para acceder al procedimiento de reclamacion;
&= Bing: pulse aqui para acceder al procedimiento de reclamacion;
&> Yahoo: pulse agui para accedar al procedimiento de reclamacion.

Sin embargo, la lucha contra estas infracciones es complicada por las siguientes razones (UNIFAB,
ALCCI, 2019) [11]:

= EI motor de bdsqueda tiene un a un cliente, aunque sea
ilicito, que quiere aparecer en la lista;

& Los traficantes crean para obtener trafico;
> La desreferenciacion de anuncios ;

& Y so6lo como
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Las redes sociales suelen ofrecer procedimientos de denuncia en linea en caso de infraccién, como:
&> Facebook: acceda aqui al procedimiento de reclamacion;
& Instagram: acceda aqui al procedimiento de reclamacion;
&= Twitter: acceda aqui al procedimiento de reclamacion;
&> TikTok: acceda aqui al procedimiento de reclamacion;
> YouTube: acceda aqui al procedimiento de reclamacion;
& Pinterest: acceda aqui al procedimiento de reclamacién.

El propietario tendra que rellenar el formulario en linea especifico, indicando su identidad y datos de
contacto, asi como los derechos de propiedad intelectual anteriores, y las razones de su reclamacion.

En teoria, la red en cuestion tramitara la solicitud, y las cuentas con un nombre de usuario, o que
publiqguen cualquier contenido que pueda inducir a error al consumidor o infringir los derechos de un
tercero, podran entonces ser

Si las plataformas se muestran recalcitrantes, los solicitantes de registro pueden

En Francia, cabe remitirse a los articulos L. 716-4 y siguientes del Codigo de la Propiedad Intelectual
para la falsificaciébn, como ya se ha mencionado, o al articulo 1241 del Cédigo Civil para los casos de
denigracion y parasitismo econémico. También se puede actuar sobre la base de la usurpacién de
identidad (protegida por el articulo 226-4-1 del Cédigo Penal), que beneficia tanto a las personas
juridicas como a las personas fisicas.

Sin embargo, los titulares deberian pensarselo dos veces antes de emprender acciones por infraccion
porque, aunque disponen de muchos medios para defenderse, no siempre es adecuado actuar

(véase el emblematico caso del "Dia Mundial de la Nutella®"1%),
La colocacion de un signo protegido en una red social con el fin de informar sobre los servicios ofrecidos
no constituye una infraccion. Tampoco constituye una infraccion la colocaciéon de una marca en un sitio
web con fines de parodia. Sobre todo, el uso controvertido del signo en Internet debe ser como marca
y debe producirse en el curso de una actividad comercial.

El titular que decida actuar debera, antes de acudir al juez, consultar detenidamente las condiciones
generales de uso de los sitios en cuestion.

En este contexto, la mayoria de las redes sociales exigen notificaciones de infraccion acordes con el
estatus de alojamiento de estos operadores.

En efecto, como se ha indicado en la parte 1, la directiva sobre comercio electrénico 200/31/CE de 8
de junio de 2000 establecio el principio de la responsabilidad subsidiaria del alojador de contenidos,
principio transpuesto en el articulo 6-1-2 de la ley LCEN??,

100 E| Dfa Mundial de la Nutella® es una jornada mundial no oficial que se celebra cada afio el 5 de febrero
para festejar la crema de untar Nutella®. El evento fue creado en 2007 por una bloguera estadounidense, Sara
Rosso, fan de Nutella®. En 2013, Nutella® envi6é a Sara Rosso una notificacion formal por el uso del nombre
de la marca en el nombre del evento. Esto provocd una reaccién negativa de los fans de Nutella®, que
defendieron a Rosso y utilizaron las redes sociales para expresar su desaprobacion hacia Nutella®.
Finalmente, Nutella® retir6 su aviso formal y anuncié que apoyaria el evento en el futuro (The Communicator's
Blog, 2013). [62].

101 | ey de confianza en la economia digital de 21 de junio de 2004 (LCEN)
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En general, la jurisprudencia francesa considera que

litigiosos una vez que han

y, en aplicacion de este régimen, los anfitriones sélo estan obligados a retirar los contenidos
102

Segun el articulo 6-1-5 de la ley LCEN, esta notificacién debe contener:

B

B

Fecha de la notificacion;

Si el notificante es una persona fisica: apellidos, nombre, profesién, domicilio, nacionalidad, fecha
y lugar de nacimiento; si el solicitante es una persona juridica: su forma, denominacion, domicilio
social y el organismo que la representa legalmente;

El nombre y la direccion del destinatario o, si se trata de una persona juridica, su nombre y
domicilio social;

La descripcion de los hechos controvertidos y su localizacién precisa;

Las razones por las que debe retirarse el contenido, incluidas las disposiciones legales y las
justificaciones de hecho;

Una copia de la correspondencia dirigida al autor o editor de la informacion o actividades
controvertidas solicitando su interrupcién, retirada o modificacion, o la justificacion de que no se
ha podido contactar con el autor o editor.

Entonces, solo si el anfitrién no retira rapidamente el contenido polémico, puede ser considerado
responsable.

La existencia de estas condiciones generales de uso y los procedimientos especificos de proteccion de
los derechos de propiedad intelectual explican sin duda el bajo nivel de litigios en este &mbito.

C. Los reflejos que hay que adoptar

Construir una imagen sélida en Internet requiere un enfoque global que combine

Hay que saber aprovechar el potencial de Internet sin descuidar la proteccion del patrimonio.

Por ello, la agrupaciéon de productores debe elaborar un verdadero plan de accién con hitos claros y
presupuestos especificos. La proteccion de los activos debe estar en primer plano, seguida de acciones
sobre estrategias de marketing y comunicacion.

1. Protegery preservar sus derechos

El mantenimiento de sus derechos por parte del titular, mas alla de la proteccion frente a terceros,
implica también la gestion de la cartera de derechos existentes ademas de la IG, tales como:

B

(marcas, nombres de dominio, etc.) y pagar
las tasas correspondientes (sélo la proteccion de las indicaciones geogréficas se concede a
perpetuidad);

para evitar la cancelacion por falta de uso: Si un titular
no utiliza su marca de forma concreta y seria durante un periodo ininterrumpido de cinco afos,
puede ser objeto de un procedimiento de caducidad de su marca. En otras palabras, la falta de
uso puede conllevar la pérdida de los derechos de marca.

102° A continuacion, los proveedores de servicios de redes sociales ofrecen formularios detallados en linea
denominados “Trademark Infringement Forms®, que es muy importante consultar.
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2. Desarrollar una estrategia de marketing

Es imperativo que el titular de los derechos construya una imagen de marca fuerte y que la estrategia
de proteccion perdure a lo largo de la vida de los activos. Esto requiere, en particular:

&> Lacreacion de una identidad fuerte, combinada con una estrategia de comunicacién coherente:
el nombre que constituye la IG, el logotipo de la IG de la UE vy el logotipo de la agrupacion, si
procede, deben utilizarse siempre de forma aparente;

> El establecimiento de una identidad visual homogénea para la agrupacion de productores: se
recomienda optar por un logotipo y un sitio web comunes a todos los miembros, y favorecer una
carta grafica similar en los sitios web de cada miembro, con el fin de construir una imagen comun.

> Las condiciones de comercializacion deben ser siempre coherentes con laimagen de calidad
de la |G. En particular, se recomienda evitar la venta a través de terceros y comercializar en sitios
de bajo precio (sitios de venta);

&= Una presencia adecuada: aunque la creacion de un sitio web dedicado a la IG es el primer paso
para construir una estrategia de marketing coherente en Internet, no deben descuidarse otros
canales de comunicacion.

Asi, las organizaciones participantes en la encuesta de AREPO consideran que el sitio web es la
herramienta de marketing digital mas eficaz. Le siguen de cerca las redes sociales "Instagram”,
"Youtube", "Facebook". "Twitter" ocupa el dltimo lugar de la clasificacién®s,

Los siguientes graficos muestran las herramientas de marketing digital mas utilizadas por las 56
organizaciones que respondieron a esta pregunta y la puntuacion que se les ha dado.

FIG. 31: Resultados encuesta: ¢ Qué herramientas de marketing digital son mas importantes para
promocionar sus productos de sistemas de calidad en Internet? (AREPO, 2022)
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103 Una de las organizaciones también menciond la red social "TikTok", otorgandole una puntuacion de 5 sobre
5.
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Algunas agrupaciones de productores han desarrollado estrategias de marketing en Internet
especialmente eficaces.

Analizaremos dos casos de buenas practicas de marketing digital de grupos de productores de
diferentes tamafios. Estas agrupaciones de productores participaron en la encuesta de AREPO y nos
dieron permiso para ilustrar esta guia con sus herramientas de comunicacioén.

» El caso de la DOP "Prosciutto di Parma

El "Prosciutto di Parma" DOP es un jamén italiano de la region de Emilia-Romafa con fama
internacional y una estrategia de marketing que es un muy buen ejemplo de comunicacién eficaz en
Internet. ElI Consorzio del Prosciutto di Parma cuenta con 156 productores con una facturacién de casi
800 millones de euros (valor de produccién), de los cuales 290 millones de euros se exportan
(Consorzio del Prosciutto di Parma, 2022) [43].

Sitio web de la DOP "Prosciutto di Parma

En primer lugar, el Consorzio cre6 un sitio web dedicado a la DOP con una direccion web coherente
cuyo nombre de dominio incluye el nombre exacto de la IG asociado al dominio de nivel superior mas
utilizado en el mundo ".com": “https://www.prosciuttodiparma.com/", lo que permite que el sitio web
aparezca el primero de la lista cuando un usuario teclea el nombre de la IG en un motor de busqueda.

FIG. 32: Pagina de inicio del sitio web del grupo DOP “Prosciutto di Parma”
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= Valoracién de Iogotipos FIG. 33: Logotipo de la DOP “Prosciutto di Parma”

La pagina de inicio del sitio web destaca inmediatamente el cousonzlo
logotipo de la agrupacion, asi como el logotipo de la DOP de la
UE, lo que constituye una practica excelente que se recomienda a
todas las agrupaciones con IG. El video y las imagenes que
representan el saber hacer de los productores, el producto y su zona
geogréfica, permiten al consumidor identificar directamente la
intencion del sitio web.
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&> Coherencia de la carta gréafica

La carta gréfica del sitio web utiliza los codigos de color (blanco y ocre) y la tipografia del logotipo,
lo que hace que el sitio sea visualmente atractivo, moderno y despejado, pero sobre todo facilmente
identificable y reconocible por el consumidor.

= Enlaces a otras plataformas

Los botones para compartir en redes sociales también se destacan directamente en la pagina de
inicio y reaparecen en todas las paginas del sitio web. Permiten a los usuarios compartir elementos del
sitio web en sus propias redes sociales o en otros canales de comunicacion. En el caso de "Prosciutto
di Parma", los botones permiten a los usuarios compartir elementos del sitio web en las redes
"Facebook", "Twitter", "Instagram" y "Pinterest", asi como en "Whatsapp" y "Telegram".

Los iconos de las redes sociales del grupo también son accesibles en el banner situado al final de la
péagina de inicio (en el caso de este sitio web, los botones conducen a las redes "Facebook", "Twitter",
"Instagram" y "Youtube" de la DOP "Prosciutto di Parma"), lo que permite a los usuarios acceder
facilmente a todas las redes de la DOP (haciendo clic en el icono deseado) y generar asi nuevas visitas,
y potencialmente nuevas suscripciones. Esta practica es esencial para dar visibilidad a una indicacion
geogréfica, siempre que las paginas en cuestion estén activas, ya que de lo contrario podria producirse
el efecto contrario.

> Los idiomas

El sitio web esta disponible en el idioma de la IG, pero también en el idioma internacional, el inglés, y
en otros cinco idiomas. Huelga decir que no todas las agrupaciones de productores disponen de los
recursos financieros o humanos para hacerlo, ni de la necesidad (relacionada con la reputacion de la
IG), pero se recomienda, no obstante, que el sitio web se traduzca, como minimo, al idioma de la zona
geogréfica de la IG y al inglés.

> Promocioén del sistema de IG

El sitio web también promociona el proceso de la DOP y su logotipo en la pestafia "IL PROSCIUTTO
DI PARMA".

FIG. 34: Promocién de la certificacion DOP en el sitio web del grupo DOP “Prosciutto di Parma”

o)
Protected Designaion of Ovigin

P DO (short for Protected Designation of Origin) is a

European Community certification system designed to

protect names and traditions of high-quality European foods
maode occording to traditional methods in o defined geographic
region.

4090 €+

The nome Parma Ham for instonce is exdusively reserved fo hams
produced in Parma according to the strict rules defined by the
Consorzio's specifications, which ore based on the oncient
tradition of its ploce of origin; in 1996 Pormo Hom become one of
the first meot products to be awarded the Designation of Protected
Origin stotus.

In addifion to providing legally binding name protection for these
products, the PDO system helps consumers, retailers, chefs,
distributors and culinary professionals dist ish b

outhentic products and their many imitations.

Deberia hacerse hincapié en la importancia de la comunicacion sobre el proceso de |G en los sitios
web de las agrupaciones, con el fin de aumentar el conocimiento de los consumidores sobre esta
certificacién, que merece una mayor visibilidad.
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A este respecto, el 58% de las organizaciones participantes en la encuesta AREPO consideran que el
sistema de calidad de las IG no es suficientemente reconocido por los consumidores en Internet (82%
tras eliminar la tasa de no respuesta).

FIG. 35: Resultados encuesta: ¢ Considera que el sistema de calidad de las IG sistema
de calidad de las IG es suficientemente reconocido por los consumidores en linea? (AREPO, 2022)
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&> Marcas de garantia y trazabilidad para combatir las falsificaciones

También es aconsejable, como hace muy bien la agrupacion de productores "Prosciutto di Parma" DOP
en la pestafia "IL PROSCIUTTO DI PARMA", indicar los distintos medios de identificacion del
verdadero producto con |G en el mercado, para luchar contra la falsificacion.

Debera facilitarse una descripcién del logotipo de la agrupacion, el logotipo de la IG de la UE u otras
marcas de garantia disponibles en el envase o en el propio producto. En el caso del "Prosciutto di
Parma", la pata del cerdo se tatia con el mes de nacimiento y el cédigo de identificacion del ganadero,
después se marca con las iniciales "PP" ("Prosciutto di Parma") en el matadero y, por ultimo, se marca

con la corona, simbolo de la DOP.

FIG. 36: Marcas de garantia DOP "Prosciutto di Parma" en el sitio web del grupo
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The name ‘Parma Ham' is exclusively reserved for hams bearing the Ducal Crown, the indelible and unique brond given at the end of the
ogeing period. The final bronding, however, is only the last step of a long identification process.
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&> Las especificidades del producto, el saber hacer de los productores y la tierra

El sitio web dedica la pestafia "IL PROSCIUTTO DI PARMA" a la historia y las especificidades del

producto y al saber hacer de los productores, y la pestafia "IL TERRITORIO" a la zona geografica
de la DOP, que representa el alma de una indicacion geografica. Esta informacion es absolutamente
esencial para promocionar el producto y concienciar al consumidor de la importancia del sistema de IG.

FIG. 37: Presentacion de la zona geogréfica de la DOP "Prosciutto di Parma" en el sitio web del grupo
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= La agrupacion de productores y

sus miembros

Por altimo, el sitio web dedica la pestafia "IL CONSORZIO" a la agrupacion de productores y sus
miembros, donde es posible encontrar la ubicacion, los datos de contacto vy, si estan disponibles, los
sitios web de todos los productores de la DOP "Prosciutto di Parma”, aumentando asi su visibilidad y

ofreciendo garantias al consumidor.

FIG. 38: Localizacion y lista de productores de la DOP "Prosciutto di Parma" en el sitio web del grupo
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= El sector de las IG y sus cifras

También es aconsejable dedicar un espacio , COmo ocurre en la pestafia
"IL CONSORZIO" de la web del grupo.

FIG. 39: Cifras del sector DOP "Prosciutto di Parma" en el sitio web del grupo
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Prosciutto di Parma" DOP esta presente en varias redes sociales, como

= "Facebook", con la pagina "@prosciuttodiparma”, que cuenta con mas de 140.000 suscriptores;

FIG. 40: Pagina de Facebook de la DOP “Prosciutto di Parma”
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&= “Instagram’, con la pagina "@prosciuttodiparma_it", que cuenta con mas de 17.000 seguidores;

FIG. 41: Pagina de Instagram de la DOP “Prosciutto di Parma“
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= "Twitter", con la pagina "@prosciuttodiparma", que cuenta con casi 17.000 seguidores;

FIG. 42: Pagina de Twitter de la DOP “Prosciutto di Parma”
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= "Youtube®, con la pagina "@prosciuttodiparmadop”, que cuenta con casi 15.000 suscriptores.

FIG. 43: Pagina de Youtube de la DOP “Prosciutto di Parma”
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Todas estas redes tienen en comun el en los nombres atribuidos a las
paginas y el , lo que permite promover una fuerte
identidad visual y marcar la mente del consumidor.
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» El caso de la DOP "Ossau-Iraty

La DOP "Ossau-lraty" es un famoso queso de oveja de la regién francesa de Nouvelle-Aguitaine, cuya
estrategia de comercializacion es también un muy buen ejemplo de comunicacién eficaz en Internet. El
Syndicat de Défense de 'AOP Ossau-Iraty agrupa a mas de 1400 operadores (productores de leche,
productores y maduradores de granja, queserias y maduradores, etc.) (Syndicat de Défense AOP
Ossau-lraty, s.f.). [44] Para un volumen de negocios estimado en cerca de 55 millones de euros en
2021 (France Bleu, 2021) [45].

Sitio web de la DOP "Ossau-Iraty

La agrupacién de productores también ha creado un sitio web dedicado a la DOP con una direccién
web coherente cuyo nombre de dominio incluye el nombre exacto de la IG asociado al dominio nacional
de primer nivel ".fr": "https://www.ossau-iraty.fr/", lo que permite que el sitio web aparezca el primero de
la lista cuando un usuario teclea el nombre de la IG en un motor de busqueda.

FIG. 44: Pagina de inicio del sitio web del grupo DOP “Ossau-Iraty”
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&> Valoracién de logotipos FIG. 45: Logotipo de la DOP “Ossau-Iraty”

Al igual que en el caso de la DOP "Prosciutto di Parma", la pagina de
inicio del sitio web destaca inmediatamente el logotipo de la
agrupacion, asi como el logotipo de la DOP de la UE, lo que
constituye una excelente practica recomendable para todas las
agrupaciones. El video y las imagenes que representan las habilidades
de los productores, el producto y su zona geogréfica, permiten al
consumidor identificar directamente la intencion del sitio web.

&> Coherencia de la carta gréfica

La carta grafica del sitio web utiliza los codigos de color del logotipo del grupo (blanco y rojo) y del
logotipo de la DOP de la UE (rojo y amarillo), lo que hace que el sitio web sea visualmente atractivo y
coherente, pero sobre todo facilmente identificable y reconocible por el consumidor.

&> Enlaces a otras plataformas

Los iconos de las redes sociales del grupo también son accesibles en el banner situado al final de la
pagina de inicio (en el caso de este sitio web, los botones conducen a las redes "Facebook", "Twitter",
“Instagram” y "Youtube" de la DOP "Ossau-Iraty"), lo que permite a los usuarios acceder facilmente a
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todas las redes de la DOP haciendo clic en el icono deseado y generar asi nuevas visitas, y
potencialmente nuevas suscripciones.

> Los idiomas

En el caso del "Ossau-Iraty", el sitio web so6lo esta disponible en francés. El queso de oveja no tiene la
reputacion internacional del "Prosciutto di Parma"”, pero es aconsejable anadir una traduccion al inglées
para aumentar la visibilidad y las ventas de exportacion.

& Promocioén del sistema de IG

El sitio web también promociona el enfoque DOP v su logotipo en la pestafia "Compromiso y control".

FIG. 46: Presentacion de la certificacion DOP en el sitio web del grupo DOP "Ossau-Iraty”

= Marcas de garantia y trazabilidad para combatir las falsificaciones

Al igual que la agrupacion de productores "Prosciutto di Parma”, la agrupacion de productores "Ossau-
Iraty" ha dedicado una pagina al "Reconocimiento del Ossau-lraty" para ensefiar a los compradores a
identificar el auténtico queso "Ossau-Iraty" con el fin de luchar contra la falsificacion.

Las marcas de garantia de "Ossau-lraty” son las siguientes (Syndicat de Défense AOP Ossau-Iraty,
s.f.) [46]:

> Para los quesos "Ossau-Iraty" de la queseria: llevan estampada una cabeza de oveja de pefrfil
en la corteza

= Para los quesos de granja "Ossau-Iraty" (elaborados con leche cruda): llevan estampada una
cabeza de oveja en la corteza;

> Para los quesos de granja "Ossau-lraty" de los pastos de montafia: ademas de la cabeza de
oveja delantera, llevan un edelweiss en una montafia.

Estas marcas se hacen en la corteza del queso o en forma de placas de caseina.
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FIG. 47: Marcas de garantia DOP "Ossau-Iraty" en el sitio web del grupo
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Afin d'étre faciles a reconnaitre, les fromages AOP Ossau-Iraty comportent une marque sur la cro(te.
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de brebis de profil sur la crolte. un poingon représentant une téte de brebis de face, un edelweiss dans une montagne.

face sur la croGte.

&> Las especificidades del producto, el saber hacer de los productores y la tierra

El sitio web también dedica una pestafia "Descubrir Ossau-Iraty" a la historia y las especificidades del
producto y al saber hacer de los productores, y una pagina "La zona DOP" a la zona geografica de
la DOP.

FIG. 48: Presentacion de la zona geografica de la DOP "Ossau-Iraty" en el sitio web del grupo
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intégration dans l'aire de I'Ossau-Iraty.

= La agrupacion de productores y sus miembros

Por ultimo, el sitio web dedica la pagina "La Unidn de Defensa de la DOP Ossau-Iraty” a la agrupacion
y la pestafia "Ruta del Queso DOP" a sus miembros, en la que es posible encontrar la localizacion,
los datos de contacto y, en su caso, los sitios web de todos los productores de la DOP "Ossau Iraty", lo
gue permite aumentar su visibilidad y ofrecer garantias al consumidor.

El sitio web propone una "ruta del queso de Ossau-lraty" para descubrir el pastoreo y la produccién
tradicional de "Ossau-Iraty" al tiempo que se descubre el Pais Vasco y Béarn. Estas "rutas" propuestas
son también excelentes practicas a tener en cuenta, ya que permiten promocionar el producto, el saber
hacer de los productores y la zona geogréfica de la IG.
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FIG. 49: Localizacion de los productores de la DOP Ossau-Iraty en el sitio web de la agrupacion
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= El sector de las IG y sus cifras

También es aconsejable dedicar un espacio al sector de las |G y a sus figuras, como ocurre en la
pestafia "Historia de Ossau-Iraty" de la web de la agrupacion.

FIG. 50: Cifras del sector DOP "Ossau-Iraty" en el sitio web del grupo
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& Las redes sociales de la DOP "Ossau-Iraty

La DOP "Ossau-Iraty" esta presente en un gran nimero de redes sociales, como:

> "Facebook", con la pagina "@ossauiraty", que cuenta con casi 32.000 suscriptores;
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FIG. 51: Pagina de Facebook de la DOP “Ossau-Iraty”
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FIG. 52: Pagina de Instagram de la DOP "Ossau-Iraty”
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&> "Twitter", con la pagina "@ossauiraty", que cuenta con casi 700 seguidores;
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FIG. 53: Pagina de Twitter de la DOP “Ossau-Iraty”
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&= "Youtube", con la pagina "@ossau-iratyfr", que cuenta con casi 500 suscriptores.

FIG. 54: P4agina de Youtube de la DOP “Ossau-Iraty”
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Una vez mas, todas estas redes tienen en comun el uso del nombre exacto de la IG en los nombres
asignados a las paginas y el uso del logotipo del grupo en la foto de perfil, lo que permite promover
una fuerte identidad visual y dejar huella en la mente del consumidor.

Para ser eficaces, todos estos buenos comportamientos deben ser respetados

por todos los miembros de la agrupacién de productores y sus afiliados.

IV. Ejemplos concretos de aplicacion

El alcance de los esfuerzos que deben realizar las agrupaciones de productores de |G a escala nacional
e internacional queda patente con un rapido estudio de algunas decisiones sobre nombres de dominio
en Francia, Espafia, Portugal y ante la OMPI.

A. Estado general de la jurisprudencia sobre IG e Internet

La jurisprudencia sobre indicaciones geogréficas e Internet sigue siendo escasa hasta la fecha, debido
a la aparicion muy reciente de Internet.

En cuanto a la jurisprudencia propiamente dicha, puede dividirse en dos categorias:
1. Uso licito de una IG en Internet;
2. Conflictos entre IG y nombres de dominio.

Por lo que se refiere a la primera categoria, la jurisprudencia no presenta particularidades propias
con respecto a la jurisprudencia tradicional sobre la infraccién de las indicaciones geograficas. Se
refiere siempre al uso no autorizado de un signo, ya tenga lugar en un soporte fisico o en Internet.

Por lo tanto, resulta mas apropiado centrarse en la segunda categoria: los litigios sobre nombres de
dominio e indicaciones geogréficas.

Gran parte de los litigios se refieren sobre todo a las indicaciones geogréaficas consideradas
"prestigiosas" o conocidas, y mas concretamente a la denominacién "Champagne".

Esto no significa que no se infrinjan otras indicaciones geogréficas, sino simplemente que sus
representantes no actlan. De hecho, como se vera mas adelante, las acciones en materia de nombres
de dominio pueden conducir a resultados inciertos. Por ello, en ocasiones puede resultar méas
adecuado vigilar los anuncios controvertidos y emprender acciones para que sean retirados.
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En este sentido, la gran peculiaridad de los nombres de dominio es que el procedimiento UDRP sélo
esta abierto a un demandante que pueda demostrar que tiene derechos sobre una marca registrada.
Por lo tanto, las IG no estan cubiertas por el procedimiento UDRP, a menos que pueda establecerse
un vinculo con una marca registrada.

Si un nombre de dominio infringe una indicacion geografica, podria ser
revocado o transferido al demandante en el procedimiento UDRP, siempre que

una marca anterior que contenga la indicacién geografica haya sido
debidamente registrada por el demandante.

B. Ejemplos de jurisprudencia aplicable

1. Ante los tribunales nacionales

Ante los tribunales y las administraciones nacionales, una indicacion geografica puede, en
determinados casos, constituir un estado de |la técnica que puede utilizarse contra un nombre de
dominio. En tales casos, las decisiones suelen referirse a la infraccion de la reputacion inherente a la
indicacién geogréafica.

» Asunto "champ-pagne.com”, TGI de Paris, sentencia de 7 de septiembre de 2001, Francia

En 2000, el grupo de productores de la DOP "Champagne" - o0 "Comité Interprofessionnel du Vin de
Champagne" (CIVC) - presentd una denuncia contra la empresa "Saber Entreprises Incorporated" por
la posesion y utilizacion fraudulenta del nombre de dominio "champ-pagne.com" y por la
comercializacion, por este medio, de un agua de manantial para animales de compafiia con el nombre
de "Champ-pagne".

El CIVC aleg6 entonces que la utilizacién de dicho nombre de dominio representaba una violacion de
la DOP "Champagne": la duplicacion de la letra "P" y la division del término no alteraban la fonética de
la denominacién y la apropiacién indebida de la notoriedad adquirida por el vino de Champagne era
inequivoca dados los esléganes que acompafiaban a la comercializacion del agua, como "Tu mejor
amigo se merece lo mejor de lavida [...]" (LEGALIS, s.f.) [47]

El tribunal fall6 a favor del CIVC, declarando que el uso del nombre de dominio "champ-pagne.com"
era engafioso y podia dafiar la imagen de la DOP "Champagne".

El propietario del nombre de dominio fue condenado a cesar todo uso del nombre de dominio "champ-
pagne.com"y a pagar dafios y perjuicios al CIVC. El tribunal también ordend la transferencia del nombre
de dominio al CIVC.

Para mas informacién, pulse aqui.

» Asunto "prosciuttodiparma.fr”, procedimiento SYRELI del AFNIC, Decision de 29 de
noviembre de 2018 (solicitud n°FR-2018-01699), Francia

En 2018, el grupo de productores de la DOP "Prosciutto di Parma" -0 "Consorzio del Prosciutto di
Parma'- solicitd la transferencia, mediante el procedimiento SYRELI de AFNIC, del nombre de dominio
"prosciuttodiparma.fr, registrado por un tercero.

El grupo aleg6 entonces que el uso de dicho nombre de dominio representaba una infraccion de la DOP
"Prosciutto di Parma" y que creaba confusion entre los consumidores en cuanto al origen del producto.
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El nombre de dominio controvertido daba acceso a una pagina de "parking"®* que incluia enlaces
patrocinados cuyos nombres hacian referencia explicita a la actividad del grupo, como "FOOD
PROSCIUTTOQO", "DOP PROSCIUTTO", etc. (AFNIC, 2018) [48].

En apoyo de su demanda, el grupo hizo valer la marca europea "PROSCIUTTO DI PARMA" n°
001116458, los nombres de dominio “"prosciuttodiparma.com" y "prosciuttodiparma.it” y la DOP
"Prosciutto di Parma”.

La AFNIC fall6 a favor del grupo, declarando que el uso del nombre de dominio "prosciuttodiparma.fr"
era engafioso y podia menoscabar la DOP.

La AFNIC ordené la transferencia del nombre de dominio "prosciuttodiparma.fr* al Consorzio del
Prosciutto di Parma, al considerar que el objetivo del registrante era aprovecharse de la notoriedad de
los derechos oponentes.

Para mas informacién, pulse aqui.

» Asunto "Chuletén de Avila", Audiencia Territorial de Burgos, Sentencia de 28 de marzo de
2018 (resolucion n°106/2018), Espafia

En 2018, el grupo de productores de la IGP "Carne de Avila" -0 "Consejo regulador de la IGP Carne de
Avila"- interpuso una demanda por nulidad de marca y competencia desleal contra las empresas
"Gabinete de Estudios Ambientales Agronémicos Ingenieros S.L" y "Asociacion Abulense de
Empresarios de Hosteleria" por el uso fraudulento de la marca "Chuleton de Avila C.R." y de los
nombres de dominio "chuletondeavila.es" y "chuletondeavila.com.es" para comercializar su propia
carne de vacuno.

El grupo aleg6 entonces que el uso de esta marca y de estos nombres de dominio constituia una
infraccion de la IGP "Carne de Avila".

El Tribunal de Primera Instancia fall6 a favor del grupo, sefialando que la marca "Chuletén de Avila"y
los nombres de dominio asociados constituian un uso comercial del término geogréfico "Avila" protegido
por la IGP "Carne de Avila", aprovechandose asi de la reputacion de que goza la IGP y corriendo el
riesgo de crear confusiéon en la mente de los consumidores y dafiar la imagen de la IGP (OMPI, s.f.).
[49].

Asi, en base al Reglamento Europeo de Indicaciones Geograficas (Reglamento UE 1151/2012), a la
Ley de Marcas y a la Ley de Competencia Desleal, el Juzgado declaré la nulidad de la marca "Chuletén
de Avila" y la cancelacion de los nombres de dominio "chuletondeavila.es" y "chuletondeavila.com.es".
El recurso de apelacion confirmé las sentencias del tribunal de primera instancia.

Para mas informacién, pulse aqui.

Si un nombre de dominio incorpora una marca que se considera que infringe una
IG, el nombre de dominio esta sujeto a cancelacion.

El uso de una marca infractora también puede considerarse un acto de
competencia desleal en el mercado. Por lo tanto, el uso de una marca como

nombre de dominio puede constituir, de facto, un acto de competencia desleal.

Por lo tanto, es esencial emprender acciones legales no sélo contra el titular
de la marca, sino también contra el titular del nombre de dominio, que por lo
demas pueden ser dos entidades distintas:

104 Una pagina "parking" es una pagina web que aloja exclusivamente enlaces patrocinados que, por lo general,
no estan correlacionados con el contenido tematico de la pagina.
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> La demanda podria ser declarada inadmisible por falta de legitimacién o
legitimacion activa, o;

> En caso de resolucion favorable, ésta podra ser ineficaz contra el titular del
nombre de dominio que no haya sido llevado ante los tribunales.

» Asunto "colares.pt”, ARBITRARE, Sentencia de 24 de julio de 2012 (decision n°129),
Portugal

El término "Colares" tiene varios significados: puede referirse a collares, a una parroquia de Sintray a
una region vinicola de la que procede el vino DOP "Colares".

En 2012, un tercero presentd una solicitud de registro del nombre de dominio "colares.pt", pero esta
solicitud fue rechazada por el registro de nombres de dominio portugués alegando que el nombre
"Colares" correspondia a una denominacion de origen protegida del vino en Portugal. El demandante
recurrié basandose en una interpretacion restrictiva de este motivo de denegacion.

El caso se presentd ante ARBITRARE, el organismo de arbitraje portugués especializado en la
resolucion de litigios relacionados con los nombres de dominio de Internet. EI demandante sostenia
gue solo debian excluirse del registro de nombres de dominio los nombres geograficos inequivocos,
mientras que debian aceptarse las palabras con significados mdltiples.

Este razonamiento fue rechazado por ARBITRARE, que consideré que el nombre "Colares" tenia un
significado geogréfico explicito. En consecuencia, ARBITRARE se opuso al registro del nombre de
dominio (ARBITRARE, 2012). [50].

Para mas informacién, pulse aqui.

En principio, este razonamiento a favor de la denominacién de origen no habria

podido prosperar ante la OMPI, a menos que la agrupacion de productores de la
IG en cuestion pudiera invocar un derecho de marca.

2. Ante el Centro de Arbitraje y Mediacién de la OMPI

» Asunto "champagnes.fr, Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI, Sentencia de 4 de
julio de 2005 (decision n°DFR2005-0006)

En 2004, el grupo de productores de la DOP "Champagne" -0 "Comité Interprofessionnel du Vin de
Champagne" (CIVC)- presenté una demanda ante la OMPI contra la empresa "Internet SARL" por el
registro del nombre de dominio "champagnes.fr".

La sociedad "Internet SARL", cuyas actividades se basan en el disefio y publicacién de paginas web,
registré el nombre de dominio en disputa en diciembre de 2004 con el objetivo de crear una plataforma
en Internet para la presentacion y distribucion de champéan. El nombre de dominio alin no estaba en
uso en ese momento.

El CIVC aleg6 entonces que el uso de dicho nhombre de dominio violaba los derechos de propiedad
intelectual de la DOP "Champagne" y solicité que se le transfiriera el nombre de dominio.

La sociedad "Internet SARL" se defendié explicando que no tenia intencion de utilizar el nombre de
dominio "champagnes.fr" para designar productos no amparados por la DOP "Champagne" y que el
mero registro del nombre de dominio no podia constituir una infraccion de la DOP.

Sin embargo, las pruebas aportadas por la empresa para demostrar su buena fe no fueron consideradas
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suficientemente convincentes por la OMPI para demostrar una intencion seria de utilizar el nombre de
dominio para promocionar todos los vinos de Champagne (Centro de Arbitraje y Mediacién de la OMPI,
2005). [51].

Asi pues, la OMPI fall6 a favor de la CIVC y ordend la transferencia inmediata del nombre de dominio,
debido a la infraccion de la IG epdnima sobre la base de la legislacion francesa aplicable al dominio
" fr.

Para mas informacién, pulse aqui.

Este caso ilustra que, incluso antes de la OMPI, una indicacién geografica puede,

en algunos casos, ser un medio de prueba para demostrar el estado de la
técnica.

» Asunto "gorgonzola.best", Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI, Sentencia de 31 de
enero de 2020 (Decision n°D2019-2848)

En 2019, el grupo de productores de la DOP "Gorgonzola" -o "Consorzio per la Tutela del Formaggio
Gorgonzola DOP"- present6 una demanda ante la OMPI contra el titular del nombre de dominio
"gorgonzola.best".

El grupo alegé entonces que el uso del nombre FIG. 55: Marca UE 010595015 del grupo
"Gorgonzola" en el nhombre de dominio "gorgonzola.best"

inducia a error a los consumidores e infringia sus marcas y

su DOP.

De hecho, el grupo es titular de dos marcas de la Union

Europea "GORGONZONLA" (véase la figura 55). GORGONZO0OILA

El articulo 4.a) del Reglamento de la Politica Uniforme

establece las tres condiciones que el demandante debe cumplir acumulativamente para obtener la
transferencia de un nombre de dominio controvertido perteneciente a un tercero: el demandante debe
demostrar que el nombre de dominio controvertido es idéntico o similar a su marca, que el nombre de
dominio ha sido registrado y utilizado por el titular sin derecho o interés legitimo y de mala fe.

La exigencia de similitud entre las marcas y el nombre de dominio es aceptada sin dificultad por el
experto.

En cuanto al requisito del interés legitimo, el experto considera probable, a la vista de "la popularidad
de la marca GORGONZOLA y del queso italiano del mismo nombre" (Centro de Mediacion y Arbitraje
de la OMPI, 2020) [52]53] que el registrante del nombre de dominio en disputa haya intentado capitalizar
la reputacion del nombre.

Finalmente, la OMPI ordend la transferencia del nombre de dominio "gorgonzola.best" al Consorzio per
la tutela del formaggio Gorgonzola (Centro de Mediacion y Arbitraje de la OMPI, 2020). [52].

Para mas informacién, pulse aqui.

Es interesante observar que es la indicacion geogréfica, al amparo de las marcas
registradas, la que ha hecho posible la transferencia del nombre de dominio.

Esta decisién es alentadora para los beneficiarios de IG y deberia animarles a
registrar su nombre con IG como marca colectiva.
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» Asunto "champagne.co", Centro de Arbitraje y Mediacién de la OMPI, Sentencia de 21 de
junio de 2011 (Decision n°DC0O2011-0026)

En 2011, el grupo de productores de la DOP "Champagne" -0 "Comité Interprofessionnel du Vin de
Champagne" (CIVC)- presentd una demanda ante la OMPI contra la empresa "Steven Vickers" por el
registro del nombre de dominio "champagne.co".

El Centro de Arbitraje de la OMPI deniega la proteccion a la denominacién "Champagne" por tratarse
de una denominacion de origen protegida y no de una marca con caracter distintivo.

Por lo tanto, el nombre de dominio "champagne.co" no esta amparado por la proteccién de las
indicaciones geogréficas y podria registrarse, transferirse o venderse libremente.

Esta decision difiere de la anterior, lo que nos permite ver que las competencias del érgano de arbitraje
varian en funcion de la extension del nombre de dominio.

Asi, en el caso de los nombres de dominio con extension ".fr", la DOP "Champagne" puede protegerse,
ya que el arbitro debe tomar en consideracion el riesgo de confusion, o incluso de suplantacién, que
podria derivarse del registro de un nombre de dominio por compradores distintos de los representantes
de los productores afectados. Por el contrario, en los litigios resueltos en virtud del procedimiento
UDRP, las indicaciones geograficas no estan protegidas como tales.

Para llegar a esta conclusion, el arbitro subrayé que la denominacion "Champagne" no constituye una
marca registrada, sino que simplemente goza de la proteccién que le otorgan la legislacion francesa y
comunitaria.

Incluso sefialé que el término no puede constituir una "marca de derecho comdn”, que no se protege
sobre la base de un registro administrativo, sino por su uso repetitivo (Centro de Arbitraje y Mediacién
de la OMPI, 2011) [53].

Esto revela la fragmentacion del orden juridico internacional. La protecciéon de geometria variable
concedida en el marco de la OMPI a los nombres de dominio es indicativa de los problemas inherentes
a la legislacion internacional sobre propiedad intelectual.

Tanto es asi que el arbitro minimizé el elemento mas importante de la argumentacion de la CIVC, a
saber, la mala fe del demandado, que no impugné la alegacion de que su objetivo era simplemente
revender el nombre de dominio en disputa. Ademas, dado que el nombre de dominio en cuestion era
la extensién colombiana ".co", que es similar a las extensiones populares ".com" y ".co.uk", no cabe
duda de que el demandado incurrié en ciberocupacion en este caso.

Es lamentable que el Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI apoye y fomente esta compra no
regulada de nombres de dominio.

En cualquier caso, la estrategia de éxito mundial de la CIVC de hacer valer la proteccion garantizada a
las indicaciones geograficas frente a las marcas se vuelve en contra de la proteccion del "Champagne”,
en cuanto el juez se pronuncia sobre el ambito de los nombres de dominio.

Para mas informacion, pulse aqui.

1 . . . =
< Este caso pone de relieve la importancia de que los defensores de las IG elijan

cuidadosamente la legislacion aplicable y la jurisdiccion con mas
probabilidades de defender su caso.
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V. La cuestion de Internet en la reforma de las IG de la UE

El 30 de marzo de 2022, la Comision Europea (CE) publicé una propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las indicaciones geograficas (IG) de la Unién Europea
para los vinos, bebidas espirituosas y productos agricolas y a los regimenes de calidad de los productos
agricolas.

Los dos objetivos principales de esta propuesta de Reglamento son, por un lado, garantizar una
proteccion eficaz de los DPI (Derechos de Propiedad Intelectual) en la UE, incluida la

, con el fin de recompensar equitativamente a los productores
por sus esfuerzos y, por otro, aumentar el uso de las IG en toda la UE en beneficio de la economia
rural.

Este nuevo Reglamento tiene por objeto crear un sistema unitario de IG de la UE, armonizando las
disposiciones relativas a los productos agricolas y alimenticios, los vinos y las bebidas espirituosas,
gue hasta ahora estaban cubiertos por cuatro Reglamentos (Reglamento (UE) n°1151/2012;
Reglamento (UE) n°1308/2013; Reglamento (UE) n°2017/1001 y Reglamento (UE) n°2019/787). Un
Unico conjunto de normas de procedimiento para todos los sectores deberia garantizar la coherencia y
hacer mas comprensible el sistema de IG.

Ademas, para reducir la carga administrativa, la CE propone contar con la asistencia técnica de la
Oficina de Propiedad Intelectual de la Union Europea (EUIPO) para el examen de las solicitudes de
registro, la modificacion de los pliegos de condiciones, los procedimientos de oposicion y el seguimiento
de las infracciones en Internet. La CE podréa confiar estas tareas a la EUIPO mediante actos delegados.

Asi pues, el nuevo Reglamento pretende, entre otras cosas,

, en particular en lo que respecta a las ventas a través de plataformas en linea y a la proteccion
contra el registro y el uso de mala fe de IG en el sistema de nombres de dominio: "[...] Esto incluye
determinar: - la mejor manera de hacer efectivo el derecho fundamental de los productores a la
proteccion de los DPI sobre sus IG. Los productores que poseen el activo inmaterial de una IG tienen
derecho a que se proteja y la Union se esforzard por hacerlo de la manera mas eficaz posible,
especialmente en un contexto de uso creciente de Internet; - la manera de impedir la explotacion de
mala fe de nombres de productos por parte de operadores que no tienen ningn derecho ni asociacién
con el producto genuino. También deberia revisarse la aplicacion de medidas de cumplimiento, incluso
en Internet, y la verificacién del cumplimiento; [...]" (Comisién Europea, 2022). [54].

La propuesta también pretende
, mejorar los controles para garantizar la autenticidad de las IG y colmar las lagunas
legislativas (Comision Europea, 2022). [54].

Para lograr los dos objetivos principales mencionados, uno de los seis subobjetivos de la propuesta de
la CE es "[...] mejorar la aplicacion de las normas sobre IG para proteger mejor los DPI y proteger mejor
las IG en Internet, en particular contra los registros de mala fe y las practicas fraudulentas y engafiosas,
y los usos en el sistema de nombres de dominio, y luchar contra la falsificacion; [...].“ (Comision
Europea, 2022) [54].

En el informe de evaluacién de impacto elaborado por la CE y los servicios de la EUIPO se presentaron
tres opciones: la primera consiste en mejorar los instrumentos ya existentes y proporcionar apoyo
adicional a los productores, las autoridades de los Estados miembros y otras partes interesadas,

mediante un conjunto Unico de procedimientos de control para todos
los sectores y la elaboracion de normas detalladas sobre el cumplimiento de las IG en relacién con las
ventas por Internet y, por ultimo, la tercera opcion tiene por objeto garantizar la plena armonizacion
mediante la creacién de un reglamento Unico que contenga normas unificadas sobre el control y la
ejecucion (Comision Europea, 2022). [54].
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La segunda opcion parece ser la mas pertinente para la proteccién de las IG en Internet, y asi se refleja
también en las conclusiones de la evaluacion de impacto de la CE y la EUIPO.

Los considerandos de la propuesta legislativa de la CE relativa a la proteccion de las IG en Internet son
los siguientes

&> "(18) Debe concederse proteccion a los nombres inscritos en el registro de indicaciones
geograficas de la Unién con el fin de garantizar su correcta utilizaciéon y
Para reforzar la proteccion de las indicaciones
geogréficas y luchar mas eficazmente contra la falsificacion, la proteccion de las denominaciones
de origen y de las indicaciones geograficas
. (Comisidén Europea, 2022) [54].

> "(25) Debe aclararse la relacion entre los nombres de dominio de Internet y la proteccion de las
indicaciones geograficas por lo que respecta al alcance de los recursos, el reconocimiento de las
indicaciones geogréficas en la resolucion de litigios y el uso leal de los nombres de dominio. Las
personas que tengan un interés legitimo en una indicacién geografica solicitada antes del registro
del nombre de dominio
.“ (Comisién Europea, 2022) [54].

= "(56) A fin de completar o modificar determinados elementos no esenciales del presente
Reglamento, deben delegarse en la Comision, de conformidad con el articulo 290 del Tratado de
Funcionamiento de la Unién Europea, los poderes para adoptar actos con los siguientes fines
[...] confiar a la EUIPO las tareas relacionadas con [...] el establecimiento y
que informe a los solicitantes de la disponibilidad de su indicacion geografica
como nombre de dominio [...]" (Comision Europea, 2022) [54].

Por ultimo, los articulos relativos a la proteccion de las IG en Internet son los siguientes:

= Proteccién de las indicaciones geogréficas, que establece, entre otras cosas, el
marco para la proteccion de las indicaciones geogréficas en Internet:

“Las indicaciones geograficas inscritas en el registro de indicaciones geograficas de la Unién estaran
protegidas contra:

[...] (c) cualquier [...] indicacién falsa 0 engafiosa en cuanto a la procedencia, el origen, la naturaleza o
las cualidades esenciales del producto que figure en el envase, la publicidad, los documentos o la
informacion facilitada en sitios web relativos al producto de que se trate, asi como la utilizacién de un
recipiente para el envasado que pueda crear una impresion errénea en cuanto al origen del producto;"
(Comision Europea, 2022) [54].

= Agrupaciones de productores, que define las responsabilidades de las agrupaciones
de productores:

"[...] 2. Una agrupacién de productores podrd, en particular, ejercer las siguientes competencias y
responsabilidades:

[...] () luchar contra la falsificacién y la sospecha de uso fraudulento en el mercado interior de una
indicacion geografica que designe productos que no se ajusten al pliego de condiciones, mediante el
seguimiento del uso de la indicacién geografica en todo el mercado interior y en los mercados de
terceros paises en los que las indicaciones geograficas estén protegidas, incluido Internet, y, en caso
necesario, informando a las autoridades competentes mediante los sistemas confidenciales
disponibles.” (Comisién Europea, 2022) [54].

& Agrupaciones de productores reconocidas, que completa la lista de
responsabilidades de las agrupaciones de productores definidas en el articulo 32;

"3. Ademas de las competencias y responsabilidades contempladas en el apartado 2 del articulo 32,
una agrupacion de productores reconocida podra ejercer las siguientes competencias y
responsabilidades:

Guia elaborada por AREPO en el marco del proyecto AGROSMARTGglobal | Programa Interreg Sudoe 101/135



La proteccion de las IG en Internet, Guia practica | Version del 15 de marzo de 2023

[...] (d) con el fin de proteger la indicacion geogréfica en los sistemas de nombres de dominio de Internet
fuera de la jurisdiccién de la Unién, registrar una marca individual, colectiva o de certificacion, en funcion
del sistema de marcas de que se trate, que contenga como uno de sus elementos principales una
indicacién geografica y se limite a los productos que cumplan el pliego de condiciones. (Comision
Europea, 2022) [54].

= Proteccién de los derechos sobre una indicacién geografica en los
nombres de dominio:

"1. Los registros de dominios nacionales de primer nivel establecidos en la Union podran, a peticion de
una persona fisica o juridica que tenga un interés o derechos legitimos, revocar o transferir un nombre
de dominio registrado bajo ese dominio nacional de primer nivel a la agrupacion de productores
reconocida de los productos designados por la indicacion geogréfica de que se trate, tras otro
procedimiento judicial o de resolucion de litigios adecuado, si ese nombre de dominio ha sido registrado
por su titular sin derechos o interés legitimo en la indicacion geografica o si se ha registrado o se esta
utilizando de mala fe y su uso es contrario al articulo 27.

2. Los registros nacionales de nombres de dominio de primer nivel establecidos en la Unién velaran por
gue todo procedimiento alternativo de solucion de controversias establecido para resolver las
controversias relativas al registro de nombres de dominio a que se refiere el apartado 1 reconozca las
indicaciones geogréficas como derechos que pueden impedir el registro o la utilizacion de mala fe de
un nombre de dominio.

3. Se otorgan a la Comision los poderes para adoptar actos delegados con arreglo al articulo 84 a fin
de completar el presente Reglamento con disposiciones que confien a la EUIPO el establecimiento y
la gestion de un sistema de informacion y alerta sobre nombres de dominio que proporcione al
solicitante, al presentar una solicitud de registro de una indicacion geogréfica, informacion sobre la
disponibilidad de la indicacion geografica como nombre de dominio y, opcionalmente, el registro de un
nombre de dominio idéntico a su indicacion geogréafica. Este acto delegado también establece la
obligacion de que los registros nacionales de nombres de dominio de primer nivel establecidos en la
Union faciliten a la EUIPO la informacion y los datos pertinentes.“ (Comisién Europea, 2022) [54].

es, por tanto, una
y AREPO actualizara esta guia tan pronto como disponga de mas informacion y el reglamento
propuesto esté consolidado y adoptado por la Union Europea.
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Anexos

Anexo 1: Encuesta sobre las necesidades de las agrupaciones de productores y cooperativas
agroalimentarias de la UE para la promocién y proteccion de las IG en Internet

Con el fin de identificar con mayor precision los problemas y las necesidades de las organizaciones
afectadas por esta guia, AREPO recabé informacion de las agrupaciones de productores y de las
cooperativas agroalimentarias de la UE mediante una encuesta elaborada a tal efecto, cuyos detalles
figuran a continuacion, y cuyos resultados de la parte 2 "Cuestionario sobre la proteccién de las IG en
Internet" se encuentran en el anexo 2.

La encuesta, iniciada a principios de 2022, aln esta en curso y no ha recogido todas las respuestas
esperadas. Por ello, invitamos a cualquier organizacion que adn no haya participado a que contribuya
a la encuesta para permitirnos profundizar en nuestros datos.

AREPO, encargada de supervisar esta encuesta, se compromete a actualizar periddicamente esta guia
si las regiones miembros la consideran til y a afiadir las Gltimas normativas sobre la proteccién de las
indicaciones geogréficas en Internet.

La encuesta que se presenta a continuacion corresponde a la version "papel" que puede obtener en
formato Word poniéndose en contacto con Anne CLERMONTELLE en la siguiente direccién de correo
electrénico: eu-projects@arepoquality.eu. También puede rellenar la encuesta en linea en el siguiente
enlace. La encuesta en papel o en linea esta disponible en 5 idiomas: inglés, francés, espafiol,
portugués e italiano.

La evaluacion de los resultados de la encuesta sobre la proteccion de las IG en Internet se basa en el
andlisis de los datos recogidos hasta el 10 de noviembre de 2022.
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(‘/ IrRADIARE

Science for Evolution

ENCUESTA PARA CONSORCIOS DE PRODUCTORES DE IG
Y COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS DE LA UE

Analisis de las necesidades de las cadenas agroalimentarias en materia de promocion y proteccién en
internet de los productos amparados bajo los estandares de calidad europeos

Introduccion

AGROSMART(global es un proyecto Interreg Sudoe que ha identificado la necesidad de promover y proteger en
internet los productos agricolas y agroalimentarios amparados bajo los estandares de calidad europeos.
Los estandares de calidad oficiales de la UE, que abarcan: 1. Las Indicaciones Geogréficas (IG), en particular las
Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) y las Indicaciones Geograficas Protegidas (IGP), 2. Las
Especialidades Tradicionales Garantizadas (ETG) y 3. La Etiqueta Ecolégica de la UE, son una parte importante
de las exportaciones de los paises europeos. Por ello, AREPO, en colaboracion con UTAD, IrRADIARE y expertos
competentes en materia de propiedad intelectual, han asumido la tarea de elaborar una guia de "buenas
practicas" para consorcios de productores de IG, asociaciones de productores y cooperativas agroalimentarias,
con el objetivo de:

1. Mejorar su conocimiento sobre cémo promocionar en internet, sus productos amparados bajo las
directrices de calidad de la UE, para aprovechar mejor su valor afiadido en los mercados digitales
internacionales;

2. Proporcionarles herramientas operativas para proteger las DOP e IGP en internet. De hecho, hasta la fecha
no existe una proteccion solida de las IG en lo que respecta a la asignacion de nombres de dominio. Su
proteccion se ve ahora amenazada por el nuevo enfoque propuesto por la ICANN! (Corporacion de Internet
para la Asignacion de Nombres y Numeros). La lucha contra el fraude en internet es esencial para proteger
los derechos de productores y consumidores.

Con el fin de elaborar una guia de la manera mas pertinente, necesitamos conocer mas informacién sobre sus
necesidades en estos ambitos, por lo que le pedimos su colaboracion completando la siguiente encuesta.

Informacién de lao rgan izacion [Sus datos de contacto se utilizaran para fines internos y no se haran publicos]

NOMDBIre de 18 OFGANIZACION: ......ocviiiiiiiitiiiit e b ettt e sneenennennens
LocalizaCion (PaiS y rEQION): ..o e et e
ST U I oE= Lo TP TP T PP P PPN
Tipo [] Consorcio de productores de I1G [] Cooperativa agroalimentaria
[] Asociacion de productores [J Pymes agroalimentarias
[] Otros:
Tamafho [ Micro (1 a 9 empleados) [ Pequefia (10 a 49 empleados)
[] Mediana (50 a 499 empleados) [] Grande (500 o mas empleados)

1 Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

interreg E

Encuesta desarrollada en el marco
SUdoe del proyecto AGROSMART(global cofinanciado
“Qzﬁ%.?zsm' por el programa Interreg Sudoe

Faegman B et s
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La encuesta se divide en dos partes, una con preguntas relacionadas con la promocion en internet de los productos amparados
bajo las directrices de calidad de la UE y otra con preguntas relacionadas con la proteccion de las IG en internet. Si no sabe
responder a una de las preguntas o no desea hacerlo, pase a la siguiente.

Si trabaja con mas de un producto que se beneficia de los estandares de calidad de la UE, rellene la encuesta para todos ellos.

¢Con qué tipo de productos de los estandares de calidad de la UE trabaja?

Nombre: .....ccccovveeerenns Categoria del producto: ..........ccccceeveuene [JDOP [JIGP [JETG [] Ecolégico
Nombre: .....cocevveeereens Categoria del producto: ..........cccoeeveeee [JDOP [JIGP [JETG []Ecolégico
Nombre: .....ccoccevviiiiinne Categoria del producto: ...........cccceeveene [JDOP [JIGP [JETG [ Ecolégico
Nombre: ....ccoeevvevvviens Categoria del producto: .............ceue. [JDOP [JIGP [JETG [] Ecologico
Nombre: ......coceevveevevienns Categoria del producto: ...........ceeune. [JDOP [JIGP [JETG [] Ecologico
Nombre: ......ccceeveeevevinenns Categoria del producto: ........c..covuenene [JDOP [JIGP [JETG [] Ecologico
Nombre: .....cccevvevvvennns Categoria del producto: ..........cccoeeveeene [JDOP [JIGP [JETG []Ecologico
Nombre: .....cccevveeeiiinns Categoria del producto: ...........cccceeveene [JDOP [JIGP [JETG [] Ecolégico
Nombre: .....cooeevvveren, Categoria del producto: ...........cccceevnene [JDOP [JIGP [JETG [ Ecolégico
Nombre: ....cooveeeveeveeiene Categoria del producto: .............ceu.... [JDOP [JIGP [JETG [] Ecologico

Parte 1| Encuesta sobre la promocion en internet de los estandares de calidad europeos

1. ¢Considera que el reconocimiento de sus productos con sello de calidad de la UE es un valor afadido
para su entidad?

Osi [INo
En caso afirmativo,
¢ Considera beneficioso promocionar en internet sus productos bajo las directrices de calidad de la UE?

si ] No

En caso afirmativo, por favor explique por qué....

Promocion y proteccion de los estandares de calidad europeus en internet, encuesta | AGROSMARTglobal 2/8
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¢ Considera que los estandares de calidad de las IG son una herramienta importante de marketing digital? /Si
es asi]

Osi I No

¢ Considera que el estandar de calidad de las ETG es una herramienta importante de marketing digital? /Si es
asi]

si I No

En caso afirmativo, por favor explique por qué:.

¢ Considera que los estandares de calidad de la etiqueta ecolégica de la UE es una herramienta importante de
marketing digital? /Si es asi]

Osi I No

2. ¢Dispone su entidad de una estrategia de marketing para promocionar en internet sus productos con
el sello de calidad de la UE? [Por ejemplo, sitio web, redes sociales, comercio electronico, etc.]

si [JNo

En caso afirmativo,

¢ Cuales son las principales caracteristicas de su estrategia y qué herramientas utiliza? /Por ejemplo, objetivos,
canales utilizados, publico objetivo, etc. Por favor, afada enlaces, Si l0S Nay]........cccceeiiiiiriiriiiiiiiiiiiiiiniiesees

¢ Considera suficiente y adecuada la promocién en internet de sus productos bajo estandares de calidad de la
UE?

Oasi [ No
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En caso negativo, ;en su opinibn qué deberia mejorarse y cdmo? [FPor ejemplo, personal, formacion,
financiacion, asesoramiento, etc.]......

¢Qué herramientas de marketing digital cree que son las mas importantes para promocionar sus
productos amparados en las directrices de calidad de la UE?

Por favor, puntte de 1 (no importante) a 5 (mas importante). No es necesario puntuar todos.

Sitio web

Comercio electronico [plaiaforma de
venta online como Amazon, Alibaba, etc.]

Twitter

LinkedIn

Facebook

Instagram

YouTube

Blog/Viog

Otros

Si S0N Otras, iNAIGUE CUAIBS: ..ottt ettt
3. ¢Considera que las indicaciones geograficas tienen una amplia presencia en el ambito digital?

si [ No [] Sin opinion

4. ;Considera que el estandar de calidad de las indicaciones geograficas esta suficientemente reconocido
por los consumidores online?

si [ No [J Sin opinién
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Si no, ;,qué se debe hacer para solucionar este problema, en su opinidn? [FPor ejemplo, reforzar las acciones de
informacion sobre los estandares y logotipos de calidad de la UE a nivel de las instituciones de la UE, proporcionar mas
financiacion para 1a PromMOCION, ©IC.] «..euuuuiueeee e eeeeae e e et e e eee e s e et e e e e e e s s e et e e e e en s s eemmmn e e ennann s renmansenrennsennnannnsn

5. ¢Leinteresaria una guia practica que enumere las principales estrategias para promocionar en internet
sus productos en el marco de las directrices de calidad de la UE?

Osi ] No

En caso afirmativo, ;qué informacion principal le gustaria encontrar? ............coceceeeeieninesiece e

6. Le agradeceriamos que nos permitiera tomar capturas de pantalla de sus herramientas de
comunicacion para ilustrar la futura guia con buenas practicas en términos de promocion. ¢Esta de
acuerdo? [Por ejemplo, capturas de pantalla de su sitio web, redes sociales y/o sus productos que podemos encontrar en
internet. Se utilizara unicamente para ilustrar las_buenas préacticas]

Osi O No
Si esta de acuerdo, podemos encargarnos de ello nosotros mismos. De lo contrario, puede enviarnos lo que acepta que se
comparta, agregandolos como archivos adjuntos al enviar la encuesta y otorgandonos el derecho de usarlos, con fines

legales, asi como el copyright a indicar.

7. ¢Le interesaria participar en un evento europeo de sensibilizaciéon sobre la promocién en internet de
sus productos en el marco de los sellos de calidad de la UE?

Osi [JNo

8. CualqUIer Otr0 COMENTANIO: ..ottt ettt e et b et n b b e ee e nnes

Parte 2 | Encuesta sobre la proteccion de las indicaciones geogréficas en internet

-

¢Su IG esta registrada como nombre de dominio2 en el DNS3 (Sistema de nombres de dominio)? /=n e/
caso de un consorcio de productores de IG]

Osi [JNo
En caso afirmativo,

¢ Cuantos nombres de dominio ha registrado? ¢,Podria enumerarlos?..............cccooeiiiiiiiiiiiciii e

2 Nombre Unico que se muestra después del signo @ en las direcciones de correo y después de www. en las direcciones web

3 Domain Name System
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¢ Tiene un sitio web activo que contenga el nombre de dominio?

Llsi I No

2. ¢Su indicacion geografica esta registrada/cubierta como marca comercial/marca colectiva? /=1 e/ caso
de un consorcio de productores de IG]

Osi ] No

En caso afirmativo,

¢En queé territorios? ¢ Podria @NUMErarioS? ............ccooiiiiiiiiiee et

3. ¢Diria usted que su IG esta suficientemente protegida contra el fraude en internet?
si I No [J Sin opinién
Si no,

¢ POdria @XPICAT POF QUE? ...ttt ettt sttt

4. ¢Diria que el conocimiento de su organizacion en materia de proteccion legal contra el fraude en
internet es suficiente actualmente?

si [ No [] Sin opinién

En caso negativo, ;cuales son los principales conocimientos que debe adquirir su organizacion?................

5. ¢Tiene su organizacién un seguimiento regular de posibles fraudes en internet de su IG? /Como fraudes
en los mercados de internet, redes sociales, etc.]

Osi [JNo
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En caso afirmativo, ;utiliza conocimientos técnicos especificos para manejar el seguimiento? /Por ejemplo,
base de datos, plataforma de monitorizacién, abogado, etc.]

Llsi I No

En caso afirmativo, ;diria que es efectivo? ;Considera que su coste es razonable? ;Podria darnos su
L1001 0T =PTSRS

En caso negativo, ;cémo se organiza para llevar a cabo este seguimiento? ¢Ha contratado personal
especifico? ¢Considera que este seguimiento organizado internamente es
SUFICIBNTE? ...t

6. ¢Alguna vez se ha enfrentado a un fraude de su IG en internet?

asi [ No
En caso afirmativo,
¢ Qué tipo de fraude fue?
[ Falsificacion de la 1G [] Usurpaciéon de la denominacion de la IG
[] Uso indebido de la reputacion de la IG [] Uso indebido del logotipo oficial de la IG

[] Uso indebido del logotipo de la IG de la entidad

¢Podria explicar en detalle de qué se trataba este fraude? [Si ha tratado con varios casos de fraude, por favor,
denos detalles de 10S tres CaS0S MAS GrAVES]....cuuuuiiiriuuesiriuniiiiiii et ie s seeaa s st s eeaaa s e rraa s s eeans s seereanssseennns

¢ Como resolvié este caso? ¢ Utilizé un abogado o un experto para que lo ayudara? ;Las autoridades de
fraude o las aduanas se involucraron en la resolucion de este caso? /Si ha iratado con varios casos de fraude, por
favor, denos detalles de los tres casos mas graves]

¢ Experimenta fraude de forma regular?

Osi I No
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En caso afirmativo, ¢con qUé freCUBNCIA? ...........ccouiiiiiiiiiii s

7. ¢Leresultafacil acceder a lainformacion sobre los procedimientos legales a seguir en caso de violaciéon
de una indicacion geografica en internet?

Osi [JNo

Si no, 4 cudles son, en su opinién, los principales desafios?

8. ¢Le interesaria una guia practica que enumere las principales medidas a tomar en caso de violacion de
las indicaciones geograficas en internet?

Osi [JNo

En caso afirmativo, ;qué informacion le gustaria @NCONIIar?............coeeveririiiiieieiese e

9. ¢Le interesaria participar en un evento europeo de sensibilizacion sobre la proteccion en internet de
los productos con indicaciones geograficas?

asi [ No

10. Cualquier otro comentario: ..................

"El apoyo de la Union Europea a la elaboracion de esta publicacion no constituye una aprobacion de
su contenido, que es responsabilidad exclusiva de su autor, y la Comision no es responsable del uso
que pueda hacerse de la informacion que contiene.“
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Anexo 2: Método de evaluacién y resultados de la encuesta del Anexo 1

Los resultados de la encuesta que se presentan a continuacion se basan en los datos recogidos hasta
el 10 de noviembre de 2022. Se realizara una actualizacién periédica.

Informacién sobre el panel de participantes
1. Origen geogréfico del panel de participantes [Pregunta abierta]

De las 86 organizaciones participantes en el panel, 38 son de origen espafiol, 21 de origen italiano, 16
de origen francés y 11 de origen portugués.

La distribucion regional de las organizaciones participantes en el panel es la siguiente:

FIG. 56: Resultados encuesta: origen geografico del panel de participantes (AREPO, 2022)

Castilla-La Mancha (Espafia) I -
Catalunya (Espafa)
Centre-Val de Loire (France)
Emilia-Romagna (Italia)
Euskadi (Espafia)
Extremadura (Espafa)
Galicia (Espafia)

La Rioja (Espafia)
Lombardia (Italia)
Nouvelle-Aquitaine (France)
Occitanie (France)

Pays de la Loire (France)
Regido Auténoma dos Acores (Portugal)
Regido de Lisboa (Portugal)
Regido do Centro (Portugal)
Regido do Norte (Portugal)

Toscana (ltalia)

Veneto (ltalia)

o
N
D
]
[ee]
)
N

14
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2. Tipo de organizacién del panel de participantes [Pregunta cerrada]

FIG. 57: Resultados encuesta: Tipo de organizacion del panel de participantes (AREPO, 2022)

m Asociaciones de productores

m Cooperativas agroalimentarias

m Agrupaciones de productores de I1G
= PYME agroalimentarias

= Otros

3. Tamafo de las organizaciones del panel de participantes /Pregunta cerrada]
FIG. 58: Resultados encuesta: Tamafio de las organizaciones del panel de participantes (AREPO, 2022)

60
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: =

Micro Pequefia Mediana Grande

Micro (de 1 a 9 empleados)
Pequefas (de 10 a 49 empleados)
Mediana (50-499 empleados)

Grandes (més de 500 empleados)
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Informacioén sobre los productos del panel de participantes

1. Categoria de productos del panel participante [Pregunta abierta]

FIG. 59: Resultados encuesta: Categoria de productos del panel participante (AREPO, 2022)

Queso
Frutas, hortalizas y cereales

Aceites y grasas

|
|
]
Productos cérnicos I

Productos de panaderia Il

Carne I
Vino I —
Otros productos animales M
Otros productos (especias, vinagre, etc.) I
I

Sin respuesta

2. Tipo(s) de certificacion de los productos del panel participante [Pregunta cerrada de respuesta

multiple]
FIG. 60: Resultados encuesta: Tipo(s) de estandares de calidad
de la UE del panel participante® (AREPO, 2022)
70
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DOP IGP ETG Ecolégico Sin respuesta

105 Algunos participantes marcaron varias certificaciones
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Parte 2 | Cuestionario sobre la proteccién de las IG en Internet

1. ¢Su IG esta registrada como nombre de dominio 1% en el DNS' (Sistema de nombres de
dominio)? [Pregunta cerrada]

De las 86 organizaciones participantes en el panel, las respuestas son las siguientes:
&> Si: 38
= No:9

&= Sin respuesta: 39

FIG. 61: Resultados encuesta: ¢Su IG esta registrada como nombre de dominio en el DNS? (AREPO, 2022)

HSi mNo ®Sinrespuesta mSi mNo

1.1. En caso afirmativo, ¢cuantos nombres de dominio ha registrado? ¢Podria enumerarlos?
[Pregunta abierta]

De las 38 organizaciones participantes en el panel que respondieron "si" a la pregunta 1 (IG registrada
como nombre de dominio en el DNS), 28 facilitaron informacion sobre los nombres de dominio de primer
nivel que tienen registrados, que se resume a continuacion:

& 15 han registrado el nombre de su IG con el dominio de 1° nivel genérico (gTLD): ".com";

> 13 han registrado el nombre de su IG en el dominio de 1° nivel de cddigo de pais (ccTLD)
asociado al pais de la IG: ".it", ".fr" y ".es";

& 9 han registrado el nombre de su IG con el dominio de 1° nivel genérico (gTLD): ".org";

& 4 han registrado el nombre de su IG en el dominio de 1° nivel de la UE (ccTLD): ".eu";

& 3 han registrado el nombre de su IG con el dominio de 1° nivel genérico (gTLD): ".net";

& 2 han registrado su nombre IG con el dominio de 1° nivel genérico geografico (geoTLD): ".cat";
& 2 han registrado su nombre de IG con el dominio de 1° nivel de codigo de pais (ccTLD): ".tv";
& 1 registré su nombre IG con el dominio de 1° nivel genérico (gTLD): ".info";

& 1 registré su nombre IG con el nuevo dominio de 1° nivel genérico (Nuevo gTLD): ".top";

106 Nombre Unico que se muestra después del signo @ en las direcciones de correo y después de www. en
las direcciones web

107 Domain Name System
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&> 1 registré su nombre de IG con el dominio de 1° nivel de cddigo de pais (ccTLD): ".uk".

N.B.: Cabe sefialar que la mayoria de las organizaciones participantes no pudieron enumerar
exhaustivamente sus nombres de dominio por falta de conocimientos o porque habria sido demasiado
largo enumerarlos (una de las organizaciones participantes tiene 67 nombres de dominio registrados
s6lo para su IG). Por tanto, la lista anterior sélo incluye los nombres de dominio mencionados durante
la encuesta y no refleja necesariamente la realidad.

FIG. 62: Resultados encuesta: Dominios de 1° nivel registrados
por las organizaciones participantes (AREPO, 2022)

“‘IIIIIIIII
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De estos 51 nombres de dominio registrados:

&> 32 se registraron con el nombre exacto de la IG, por ejemplo: "tartadesantiago.org” ("Tarta de
Santiago"); "porcsdelasarthe.fr" ("Porc de la Sarthe"); "prosciuttodiparma.com” ("Prosciutto di
Parma"); "pomadegirona.cat" ("Poma de Girona"), etc;

&= 10 se registraron con el nombre de la IG asociado al acrénimo de la etiqueta (DOP o IGP en el
idioma del pais asociado), por ejemplo: "dopoliterraalta.cat" ("Oli_de Terra Alta" DOP);
"cintasenesedop.it" ("Cinta _Senese" DOP); ‘"dovaldeorras.tv" ("Valdeorras" DO);
"mortadelladipratoigp.it’ ("Mortadella di Prato" IGP), etc.;

& 9 se registraron con el nombre de la IG asociado a la categoria de la IG (en el idioma del pais
asociado o en inglés), por ejemplo: "lamanchawines" (vino de La Mancha); "formaggiopiave.it"
(queso de Piave); "piavecheese.eu" (queso de Piave); "riojawine" (vino de Rioja), etc.

1.2. En caso afirmativo, ¢tiene un sitio web activo que contenga el nombre de dominio? [Pregunta
cerrada]

De las 38 organizaciones participantes en el panel que respondieron "si" a la pregunta 1 (IG registrado
como nombre de dominio en el DNS), las respuestas fueron las siguientes

= Si: 35
= No: 2

& Sin respuesta: 1

FIG. 63: ¢ Tiene un sitio web activo que contenga el nombre de dominio? (AREPO, 2022)
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mSi mNo = Sinrespuesta

2. ¢Su indicacion geogréafica estd registrada/cubierta como marca comercial/marca
colectiva? [Pregunta cerrada]

De las 86 organizaciones participantes en el panel, las respuestas son las siguientes:
> Si: 38
> No: 11

&> Sin respuesta: 37

FIG. 64: Resultados encuesta: ¢ Su indicacion geografica esta registrada/cubierta
como marca comercial/marca colectiva? (AREPO, 2022)

HSi mNo = Sinrespuesta mSi mNo

2.1. En caso afirmativo, ¢en qué territorios? ¢ Podria enumerarlos? [Pregunta abierta]

De las 38 organizaciones participantes en el panel que respondieron afirmativamente a la pregunta 2
(IG registrada como marca comercial/colectiva), 24 detallaron los territorios en los que su IG esta
registrada como marca comercial/colectiva, a saber

A nivel nacional: las 24 organizaciones que respondieron a esta pregunta han registrado su IG como
marca comercial/colectiva en su propio pais, a saber: Espafa (10), Italia (9), Francia (3), Portugal (2)

A nivel europeo: 18 organizaciones que respondieron a esta pregunta han registrado su IG como
marca comercial/colectiva a nivel de la Union Europea, de las cuales 3 parcialmente con un registro de
su IG como marca comercial en los siguientes paises europeos: Alemania (3); Benelux (3); Espafia (3);
Francia (3); Portugal (3); Dinamarca (2); Grecia (2); Irlanda (2); Italia (2); Austria (1); Bulgaria (1);
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Croacia (1); Hungria; (1) Polonia (1); Rumania (1); Eslovaquia (1); Eslovenia (1).

A nivel internacional: 13 organizaciones que respondieron a esta pregunta han registrado su IG como
marca comercial/colectiva a nivel internacional. Una de las organizaciones participantes ha registrado
casi 230 marcas comerciales/colectivas para proteger su IG en varios paises de todo el mundo (no
incluidos en la lista). Otra de las organizaciones participantes ha registrado su IG como marca
comercial/colectiva en "la mayoria" de terceros paises (no enumerados). Los paises internacionales en
los que las organizaciones participantes han registrado marcas de fabrica o de comercio o marcas
colectivas son los siguientes

China (5); Japon (2); Suiza (2); Argentina (1); Bosnia-Herzegovina (1); Brasil (1); Canada (1); Republica
Checa (1); Liechtenstein (1); Ménaco (1); Noruega (1); Nueva Zelanda (1); Paraguay (1); Rusia (1); San
Marino (1); Singapur (1); Ucrania (1); Reino Unido (3); Estados Unidos de América (1); Vietnam (1).

3. ¢Diriaque su IG esté suficientemente protegida contra el fraude en Internet? [Pregunta cerrada]

De las 86 organizaciones participantes en el panel, las respuestas son las siguientes:
= Si:12
= No: 36

& Sin respuesta: 38

FIG. 65: Resultados encuesta: ¢ Diria que su IG esta suficientemente
protegida contra el fraude en Internet? (AREPO, 2022)

HSi mNo = Sinrespuesta mSi mNo

3.1. En caso negativo, explique por qué: [Pregunta abierta]

De las 36 organizaciones participantes en el panel que respondieron "no" a la pregunta 3 (falta de
proteccion de las IG contra el fraude en Internet), 26 explicaron por qué, del siguiente modo

> Falta o insuficiencia de vigilancia y control del fraude por parte de las autoridades competentes:
12

& Inactividad de las plataformas pertinentes: 10

= Amplios medios de comunicacién con una multiplicidad de sitios web y mercados que ofrecen
productos fraudulentos: 8

> Falta de armonizacidn legislativa que regule la proteccion de la propiedad intelectual en Internet:
6
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& [Falta de recursos financieros y humanos para denunciar el fraude (costes de control y/o juridicos
demasiado elevados): 5

& Desconocimiento de los procedimientos para denunciar el fraude: 2
& Ejecucién poco frecuente de las condenas: 2

= Falta de subvenciones de la UE para reducir costes: 1

> Medidas adoptadas ineficaces y no disuasorias: 1

> Complejidad de los procedimientos de reclamacion: 1

FIG. 66: Resultados encuesta: Razones de la falta de proteccion de las I1G
contra el fraude en Internet (AREPO, 2022)
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3.2. En caso negativo, ¢cuales considera que son los principales puntos débiles en la proteccion
juridica de su organizacion? [Pregunta abierta]

De las 36 organizaciones participantes en el panel que respondieron "no" a la pregunta 3 (IG no
suficientemente protegida contra el fraude en Internet), 12 explicaron cudales consideran que son las
principales lagunas en la proteccion juridica de su entidad, como se resume a continuacion:

& Falta de recursos financieros y humanos: 9

= Falta de conocimiento general de la normativa aplicable y de los procedimientos que deben
aplicarse: 6

4. ¢Diria que el conocimiento de su organizacion en materia de proteccion legal contra el
fraude en internet es suficiente actualmente? [Pregunta cerrada]

De las 86 organizaciones participantes en el panel, las respuestas son las siguientes:
> Si: 16
= No: 33

& Sin respuesta: 37
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FIG. 67: Resultados encuesta: ¢ Diria que el conocimiento de su organizacién en materia de proteccion legal
contra el fraude en internet es suficiente actualmente? (AREPO, 2022)
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4.1. En caso negativo, ¢cuales son los principales conocimientos que debe adquirir su

organizacién? [Pregunta abierta]

De las 33 organizaciones patrticipantes en el panel que respondieron "no" a la pregunta 4 (conocimiento
insuficiente de la entidad sobre la proteccion juridica contra el fraude en Internet), 14 explicaron las que
consideran principales deficiencias de su entidad, a saber

B

B

Conocimientos juridicos: 4

Estrategias de proteccién ofensiva tras la violacion (procedimientos que deben aplicarse): 3

Acceso a la formacion: 3

Poco o ningun conocimiento sobre el tema: 3

Estrategias de proteccién defensiva antes de la violacion: 1
Procedimientos que deben aplicarse fuera de la UE: 1

Informacién sobre ciberseguridad: 1

Funcionamiento de las herramientas de control interno y externo: 1

Tipo de condenas (sanciones aplicables): 1

Acceso a la informacion: 1
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FIG. 68: Resultados encuesta: Lagunas en los conocimientos juridicos
de las organizaciones participantes (AREPO, 2022)
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Otros comentarios:
= Falta de una red especifica: 1
= Sin legislacion comun: 1

5. ¢Tiene su organizacion un seguimiento regular de posibles fraudes en internet de su IG?
[Como el fraude en plataformas de venta en linea, redes sociales, etc.] [Pregunta cerrada]

De las 86 organizaciones participantes en el panel, las respuestas son las siguientes:
= Si:21
= No: 31

= Sin respuesta: 34

FIG. 69: Resultados encuesta: ¢ Tiene su organizacion un seguimiento regular
de posibles fraudes en internet de su IG? (AREPO, 2022)

mSi mNo = Sinrespuesta uSi mNo
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5.1. En caso afirmativo, ¢utiliza conocimientos técnicos especificos para manejar el
seguimiento’? [por ejemplo, base de datos, plataforma de supervision, abogado, etc.] [Pregunta cerrada]

De las 21 organizaciones participantes en el panel que respondieron "si" a la pregunta 5 (si supervisan
regularmente sus IG para detectar posibles fraudes en Internet), las respuestas son las siguientes:

= Si:13
> No:8

FIG. 70: Resultados encuesta: ¢ utiliza conocimientos técnicos especificos
para manejar el seguimiento? (AREPO, 2022)
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5.1.1. En caso afirmativo, ¢diria que es efectivo? ¢ Considera que su coste es razonable? ¢ Podria
darnos su nombre ? [Pregunta abierta]

De las 13 organizaciones participantes en el panel que respondieron "si" a la pregunta 5.1 (recurrir a
expertos especificos para la supervision), 5 dieron detalles de los expertos a los que recurrian:

= Agente de control o "agente vigilatore"'%; 2 (las dos organizaciones que han facilitado estos
datos son italianas);

> Plataforma privada de seguimiento: 2 (las dos organizaciones que han facilitado estos datos son
italiana y portuguesa)

& Observatorio de Marcas u "Osservatorio Marchi": 1 (la organizacion que ha facilitado estos datos
es italiana)

&> Despacho de abogados externo: 1 (la organizacion que facilitd estos datos es italiana)

Una de las organizaciones participantes utiliza los servicios tanto de un "agente vigilatore" como de un
bufete de abogados externo.

108 En el caso de Italia, "Los consorcios de proteccion [consorcios de 1G] colaboran, segun las directrices del
Mipaaf [Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali], en la vigilancia, proteccion y salvaguardia de
las DOP e IGP contra abusos, actos de competencia desleal, falsificacion, uso indebido de las denominaciones
protegidas y comportamientos prohibidos en cualquier caso por la ley (ley 526/99, art. 14, parrafo 15, letra d)"
(Mipaaf, s.f.) [41] (traducido del italiano), a través de un agente de control ("agente vigilatore" en italiano)
autorizado por el Mipaaf, para mas informacion, consulte aqui.
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Los datos facilitados por los participantes sobre la eficacia y los costes de determinadas competencias
externas no son utilizables.

5.1.2. En caso negativo, ¢cémo se organiza para llevar a cabo este seguimiento? ¢Ha contratado
personal especifico? ¢ Considera que este seguimiento organizado internamente es suficiente?
[Pregunta abierta]

De las 8 organizaciones participantes en el panel que respondieron "no" a la pregunta 5.1 (solicitar
asesoramiento especifico para garantizar el seguimiento), 7 explicaron como se organiza su
seguimiento interno, de la siguiente manera: todas las organizaciones utilizan su propio personal
(contratado por la agrupacién o por los propios operadores de IG que luego informan a la agrupacion)
para llevar a cabo el seguimiento utilizando herramientas de motores de busqueda como "Google
Alerts". A continuacion, las agrupaciones de productores informan a las plataformas o a las autoridades
competentes. Cuatro de ellas lo consideran muy insuficiente y desearian una mejora de las
herramientas existentes o nuevas herramientas mas eficaces, y tres no hicieron comentarios al
respecto.

6. ¢Alguna vez se ha enfrentado a un fraude de su IG en internet? [Pregunta cerrada]

De las 86 organizaciones participantes en el panel, las respuestas son las siguientes:
> Si: 26
> No: 27

&> Sin respuesta: 33

FIG. 71: Resultados encuesta: ¢ Alguna vez se ha enfrentado a un fraude de su IG en internet? (AREPO, 2022)

mS{ mNo =Sinrespuesta = Si mNo

6.1. En caso afirmativo, ¢qué tipo de fraude fue? [Pregunta cerrada de respuesta mdltiple].

De las 26 organizaciones participantes en el panel que respondieron "si" a la pregunta 6
(organizaciones que ya habian sufrido fraude en Internet por parte de su IG), las respuestas fueron las
siguientes:

&> Infraccion de la I1G: 3
> Uso indebido del nombre de la IG: 16

= Mal uso de la reputacion de la IG: 10
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&> Uso indebido del logotipo de la IG de la entidad: 4
&> Uso indebido del logotipo oficial de IG: 2

& Sin respuesta: 1

FIG. 72: Resultados encuesta: ¢ Qué tipo de fraude fue? (AREPO, 2022)
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6.2. En caso afirmativo, ¢podria explicar en detalle de qué se trataba este fraude? [Si ha tratado
con varios casos de fraude, por favor, denos detalles de los tres casos mas graves] [Pregunta abierta]

De las 26 organizaciones participantes en el panel que respondieron "si" a la pregunta 6
(organizaciones que ya habian sufrido fraudes en Internet por parte de su IG), 21 explicaron en qué
consistian estos fraudes.

N.B.: Dado que los nombres de las indicaciones geograficas implicadas en los fraudes no son
divulgables, utilizaremos las respuestas a esta pregunta con fines internos y no las haremos publicas,
como se ha asegurado a las organizaciones participantes.

6.3. En caso afirmativo, ¢como resolvio este caso? ¢ Utilizé un abogado o un experto para que
lo ayudara? ¢ Las autoridades de fraude o las aduanas se involucraron en la resolucion de

este caso? [Si ha tratado con varios casos de fraude, por favor, denos detalles de los tres casos mas graves]
[Pregunta abierta]

De las 26 organizaciones participantes en el panel que respondieron "si" a la pregunta 6
(organizaciones que se habian enfrentado alguna vez a un fraude en Internet por parte de su Gl), 20
explicaron cémo resolvié su entidad estos casos de fraude, del siguiente modo

&> Reclamacion directa al usurpador o a la plataforma correspondiente: 8
& Intervencion de un bufete de abogados (interno o externo a la agrupacion): 7

& Solicitud de servicios publicos de control del fraude (como la DGCCRF en Francia, la AICA en
Espafia o el ICQRF en Italia): 6

> Solicitud de servicios publicos encargados del sistema de IG (como el INAO en Francia o
AGACAL en Galicia): 4
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= Solicitud del Ministerio de Agricultura (regional o nacional): 4

FIG. 73: Resultados encuesta: Resolucion de infracciones de IG en Internet (AREPO, 2022)

Reclamacion directa

Servicios de control del fraude

Servicios encargados del sistema de IG

Servicios del Ministerio de Agricultura

6.4. En caso afirmativo, ¢experimenta fraude de forma regular? [Pregunta cerrada]

De las 26 organizaciones participantes en el panel que respondieron "si" a la pregunta 6
(organizaciones que ya habian sufrido fraude en Internet por parte de su IG), las respuestas fueron las

siguientes:
= Si:12
> No: 11

= Sin respuesta: 3

FIG. 74: Resultados encuesta: ¢ Experimenta fraude de forma regular? (AREPO, 2022)
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6.4.1. En caso afirmativo, ¢,con qué frecuencia? [Pregunta abierta].

De las 12 organizaciones participantes en el panel que respondieron afirmativamente a la pregunta 6.4

(entidad victima habitual de fraude por Internet), 8 indicaron la frecuencia con la que experimentan este
tipo de fraude, a saber

> A diario o casi a diario: 5
> De 5 a 10 casos al afio: 1

> De 10 a 20 casos al afio: 2

7. ¢Le resulta facil acceder a la informacién sobre los procedimientos legales a seguir en
caso de violacion de una indicacidén geogréafica en internet? [Pregunta cerrada]

De las 86 organizaciones participantes en el panel, las respuestas son las siguientes:
> Si: 13
> No: 30

& Sin respuesta: 43

FIG. 75: Resultados encuesta: ¢ Le resulta facil acceder a la informacion sobre los procedimientos
legales a seguir en caso de violacion de una IG en internet? (AREPO, 2022)
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7.1. En caso negativo, ¢cuales son, en su opinidn, los principales desafios? [Pregunta abierta]

De las 30 organizaciones participantes en el panel que respondieron "no" a la pregunta 7 (dificultad
para acceder a informacion sobre los procedimientos legales a seguir en caso de infraccion de su IG
en Internet), 10 explicaron cuales consideraban que eran las principales dificultades, a saber

& Informacién esporadica o parcial: 5

& Confusioén sobre los procedimientos que deben aplicarse (falta de armonizacion): 3

&> No hay informacion disponible: 2
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8. ¢Le interesaria una guia practica que enumere las principales medidas a tomar en caso de
violacion de las indicaciones geograficas en internet? [Pregunta cerrada]

De las 86 organizaciones participantes en el panel, las respuestas son las siguientes:
> Si: 49
> No: 2

> Sin respuesta: 35

FIG. 76: Resultados encuesta: ¢ Le interesaria una guia practica que enumere las principales
medidas a tomar en caso de violacion de las IG en internet? (AREPO, 2022)
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8.1. En caso afirmativo, ¢qué informacion le gustaria encontrar? [Pregunta abierta]

De las 49 organizaciones participantes en el panel que respondieron "si" a la pregunta 8
(organizaciones interesadas en una guia practica que enumere las principales medidas que deben
tomarse en caso de violacion de su IG en Internet), 22 comunicaron la informacién principal que les
gustaria ver en la guia, que se resume a continuacion:

> Estrategias de proteccion ofensiva tras la violacion (procedimientos que deben aplicarse): 10

& Lista de organizaciones/autoridades con las que hay que ponerse en contacto, y cuando y cémo
hacerlo: 10

> Toda la informacién posible sobre el tema: 6

&= Normativa aplicable en Internet: 4

= Estrategias de proteccion defensiva antes de la violacién: 2
= Ejemplos de cartas al usurpador: 2

> Informacién sobre ciberseguridad: 2

&> Casos practicos de precedentes juridicos: 1

&= Plazos de los procedimientos: 1

= Herramientas de control interno y externo: 1

&> Tipo de condenas (sanciones aplicables): 1

& Riesgos e impactos financieros: 1

> No sabe: 1
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FIG. 77: Resultados encuesta: Informacion deseada en la guia practica (AREPO, 2022)
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9. ¢Le interesaria participar en un evento europeo de sensibilizacion sobre la proteccion en
internet de los productos con indicaciones geograficas? [Pregunta cerrada]

De las 86 organizaciones participantes en el panel, las respuestas son las siguientes:
= Si: 42
= No: 6

= Sin respuesta: 38

FIG. 78: Resultados encuesta: ¢ Le interesaria participar en un evento europeo
de sensibilizacion sobre la proteccion en internet de los productos con IG? (AREPO, 2022)

mSi mNo = Sinrespuesta mSi mNo

Guia elaborada por AREPO en el marco del proyecto AGROSMARTglobal | Programa Interreg Sudoe 128/135




La proteccion de las IG en Internet, Guia practica | Version del 15 de marzo de 2023

Anexo 3: Modelo de carta de emplazamiento

Nombre del destinatario

Direccion
Asunto: Infraccion de la indicacién geografica - Engafio al consumidor - Competencia
desleal y suplantacion
Date:
Estimado ,
Somos , la agrupacién de productores de DOP/IGP . Nuestro objetivo es

defender y promover la DOP/IGP
Para mas informacioén, visite nuestro sitio web

Hemos constatado que esta haciendo un uso fraudulento de la denominacion DOP/IGP sin
derecho ni autorizacion:

= Ha reservado los siguientes nombres de dominio: ;

= Usted utiliza los términos como componentes del nombre DOP/IGP en su sitio
web y en sus paginas en las redes sociales ;

La comercializacién de los productos y la comunicacion a los consumidores tal y como se realiza
en las citadas paginas de Internet estan prohibidas en virtud de los articulos 13 y 14 del
Reglamento UE n°1151/2012, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regimenes de calidad de los
productos agricolas y alimenticios.

Estas acciones también constituyen una clara interferencia en nuestro negocio, un claro
seguidismo y parasitismo, constituyendo un engafio al consumidor y competencia desleal.

En estas circunstancias, con el fin de evitar un litigio largo y costoso, consideramos que es posible
un acuerdo amistoso sujeto a:

1. La renuncia a sus nombres de dominio en disputa y a cualquier otro nombre de dominio que
incluya una referencia a la DOP/IGP;
2. Eliminacion de todo el material infractor de todos sus soportes fisicos y de Internet;

3. La comunicacion, antes de , de un compromiso escrito, fechado y firmado por usted,
como representante legal, que incluya

= Reconocimiento de nuestros derechos DOP/IGP;

& Su compromiso de no presentar, registrar o utilizar nunca un signo que reproduzca, imite o
evoque la DOP/IGP, solo o en asociacion con cualquier otro elemento nominal o figurativo
o cualquier signo relacionado, para cualquier finy, en particular, como marca, razén social,
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nombre comercial, rétulo, nombre de dominio, asi como para cuentas en redes sociales, y
en cualquier forma y soporte;

= Su compromiso de cesar toda explotacion, a cualquier titulo, de un signo que contravenga
las disposiciones anteriores.

Confiamos en que, al estar asi informados, comprenderan nuestras preocupaciones y estaran
dispuestos a tomar medidas correctivas rapidas y amistosas.

A falta de una respuesta constructiva y satisfactoria en un plazo de guince dias a partir de la
recepcion de la presente carta, tendremos plena libertad para emprender cualquier accion contra
usted con el fin de poner fin a los actos litigiosos, garantizar la salvaguardia de nuestros derechos
e indemnizar nuestro perjuicio.

La presente carta tendra la consideracion de requerimiento de pago que podra dar lugar a cualquier
plazo, interés u otra consecuencia que la ley y los Tribunales puedan atribuirle.

Tenga en cuenta que esta carta no tiene caracter confidencial, por lo que podra ser introducida en
el procedimiento en caso de litigio posterior.

Esperamos sus noticias.zdze

Ubicacion Fecha
Nombre de la organizacion remitente

Firma
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