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ANALISIS

Propiedad Industrial

El principio de complementariedad relativa
entre las normas que regulan

la denominacion de origen protegida

y las que disciplinan la competencia
desleal: aplicacion del Codigo Civil

La Senfencia del Tribunal Supremo num. 1253/2026, de 21 de ju-
lio, permite el ejercicio de acciones civiles en defensa del derecho
de exclusiva que confiere una denominacion de origen protegida
(D.O.P.) —o cualquier derecho de propiedad industrial— frente a
un uso indebido de ésta, aunque no estén expresamente previstas en
su normativa reguladora especifica y sin fener que acudir a la Ley de
Competencia Desleal.
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La Sentencia del Tribunal Supremo num.
1253/2026, de 21 de julio (ponente:
F. Cerda Albero), sienta doctrina en re-
lacion con la admisibilidad del ejerci-
cio de acciones civiles en defensa del
derecho de exclusiva que confiere una
denominacion de origen protegida —o
cualquier derecho de propiedad indus-
trial— frente a un uso indebido de ésta,
aungue esas acciones no estén expre-
samente previstas en la normativa regu-
ladora de esta modalidad de propiedad
industrial. Y, lo que es mas relevante, sin
tener que acudir a la Ley de Competencia
Desleal.

La controversia que da lugar a la sentencia
se plantea respecto a la denominacion de
origen protegida Jabugo y a las acciones
en defensa del derecho de exclusiva que
confiere esta modalidad de derechos de
propiedad industrial. Indica el Tribunal Su-
premo en la citada sentencia que, a pesar
de la falta de prevision expresa de estas
acciones en la normativa europea [enton-
ces, el Reglamento (UE) num. 1151/2012;
hoy, el Reglamento (UE) num. 20 24/1143,
relativo a las indicaciones geogréficas
para vinos, bebidas espirituosas y pro-
ductos agricolas, asi como especialida-
des tradicionales garantizadas y térmi-
nos de calidad facultativos para produc-
tos agricolas], se puede ejercer, como
accion o remedio general de la respon-
sabilidad civil extracontractual, la accion
de indemnizacién de dafios y perjuicios
del articulo 1902 del Cdédigo Civil por la
infraccion de la denominacién de ori-
gen protegida, sin que para ello sea ne-
cesario acudir a la Ley de Competencia
Desleal.

Brevemente, los hechos del caso a nues-
tros efectos son los que siguen:

En enero del 2009 se constituyd la so-
ciedad Charcuteria Jabugo 2009 S. L.
(omitimos un segundo demandado por
carecer de especial relevancia). Este
empresario utilizaba en sus estableci-
mientos rétulos que indicaban «Car-
niceria-Charcuteria Jabugo». Por
otfra parte, la denominacion de origen
protegida Jamon de Huelva modifico
su denominacion por Jabugo, publi-
candose tal modificacion en el Diario
Oficial de la Unién Europea de 7 de
marzo del 2017. Dos afios después,
el Consejo Regulador de la denomi-
naciéon de origen protegida Jabugo
informd a Charcuteria Jabugo sobre
el caracter ilicito del uso de esta de-
nominacion de origen por la empresa
y le requirio sin éxito la cesacion de
esta conducta.

En octubre del 2021, el Consejo Re-
gulador interpuso una demanda en
que solicitaba al juzgado a) que de-
clarase que la utilizacion del término
Jabugo en la venta y comercializacion
de productos cérnicos suponia una
infraccion de la denominacién de
origen protegida Jabugo (art. 13 del
reglamento europeo del 2012) y era
constitutiva de actos de competencia
desleal (arts. 5, 6,12 y 15 de la Ley de
Competencia Desleal); y b) que les
condenase 1) a cesar en el uso en
el trafico mercantil del término Ja-
bugo en la oferta y comercializacién
de productos no amparados por la
denominacion de origen protegida
Jabugo; 2) a retirar del trafico eco-
nomico todos los rétulos, embalajes,
material publicitario o cualquier otro
documento o soporte comercial en
el que se hubiesen materializado la
infraccion y la conducta desleal, y 3) a



indemnizar a la actora los dafios y
perjuicios ocasionados. La Senten-
cia 257/2022, de 5 de julio, del Juz-
gado de lo Mercantil num. 2 de Bilbao
estimo parcialmente la demanda.

Recurrida la sentencia por el Consejo
Regulador, la Audiencia Provincial,
en su Sentencia 358/2023, de 15 de
mayo, estimo en parte el recurso y
revoco la sentencia del juzgado uni-
camente en el sentido, por un lado, de
declarar que la utilizacion por Char-
cuteria Jabugo del término Jabugo y
las referencias a Jabugo en la oferta
y comercializacion de productos car-
nicos suponen una infraccion de la de-
nominacién de origen protegida con
arreglo al articulo 13 del Reglamen-
to (UE) num. 1151/2012 y, por ofro lado,
de condenar a tal sociedad a cesar
en el uso en el trafico mercantil del
término Jabugo en la oferta y comer-
cializacion de productos no ampara-
dos por la denominacion de origen
protegida y a retirar del trafico eco-
nomico todos los rétulos, embalajes,
material publicitario o cualquier otro
documento o soporte comercial en el
que se hubiere materializado la infrac-
cion. En cuanto a la desestimacion de
las acciones de competencia desleal,
la Audiencia confirmé el criterio del
juzgado, que se apoyo en la doctrina
de la Sentencia del Tribunal Supremo
num. 451/2019, de 18 de julio, sobre
el principio de complementariedad
relativa entre las normas que regulan
la denominacion de origen protegida
y las que disciplinan la competencia
desleal. Considerd que, en este caso,
no procedia acoger las acciones so-
bre esta ultima materia ejercidas en la
demanda por no acreditarse las con-
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ductas de los articulos 6, 12y 15 de la
Ley de Competencia Desleal. Ademas,
eran coincidentes los hechos en los
que la demandante basaba las ac-
ciones de competencia desleal con
los que servian de base a las accio-
nes derivadas de la denominacién
de origen protegida. Y no se alega-
ron «facetas de desvalor o efectos
anticoncurrenciales distintos de los
que delimitan el alcance de la protec-
cion juridica conferida por la normati-
va que regula la D.O.P.» La Audiencia
confirmo asimismo la desestimacion
de la accidn resarcitoria prevista en
la Ley de Competencia Desleal, al no
haberse apreciado la vulneracion de
ésta.

El Tribunal Supremo corrige a las instan-
cias inferiores y considera en el funda-
mento de derecho segundo de la citada
sentencia de 21 de julio del 2026 que no
procede recurrir a las acciones previstas
en la Ley de Competencia Desleal:

Para el ejercicio de las acciones en
defensa del derecho de exclusiva
no es necesario que tales acciones
se determinen de manera expresa,
individualizada y diferenciada en la
normativa que regula este derecho
de propiedad industrial. Esta falta de
prevision acontece en los regla-
mentos europeos de proteccion de
las indicaciones de procedencia. Y
también sucede en los reglamentos
de la marca de la Unién Europea y
del disefo de la Union Europea, que
no establecen de manera directa
este catalogo de acciones, y se ha
de acudir a ellas a través de la re-
mision a la normativa nacional de

marcas y disefios.



GA_P

Gémez-Acebo & Pombo

Y para ejercitar estas acciones tam-
poco es necesario acudir a la Ley
de Competencia Desleal, cuyas
acciones no estan previstas para la
defensa del derecho de exclusiva
que otorga la denominacion de ori-
gen protegida.

Asi pues, en defensa de este derecho de
exclusiva y para poner remedio a las con-
secuencias de las infracciones de este ius
prohibendi, se puede acudir a la accion
general de proteccion en el ambito de la
responsabilidad civil extracontractual:
la accion de indemnizaciéon de dafos y
perjuicios del articulo 1902 del Codigo

Civil. Esta conclusion se refuerza a la vis-
ta del articulo 13 de la Directiva 2004/48/CE,
del Parlamento y del Consejo, de 29 de
abril, relativa al respeto de los derechos
de propiedad intelectual [nocion que in-
cluye los derechos de propiedad industrial
(art. 1)], que impone a los Estados miem-
bros la obligacion de garantizar que los
tribunales ordenen, «a instancia de la
parte perjudicada, al infractor que, a sa-
biendas o con motivos razonables para
saberlo, haya intervenido en una actividad
infractora, el pago al titular del derecho
de una indemnizacion adecuada a los da-
Aos y perjuicios efectivos que haya sufrido
como consecuencia de la infracciony.

Advertencia legal: El contenido de este documento no se puede considerar en ninguin caso recomendacion o asesoramiento legal sobre cuestion alguna.
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