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SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a cinco de Marzo de dos mil doce.

Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera
por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 1280/2009 interpuesto por la
GENERALIDAD DE CATALUÑA, representada por el Procurador D. Francisco Velasco Muñoz-Cuéllar, y el
CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN PENEDÉS, representado por la Procurador Dª.
María Isabel Campillo García, contra la sentencia dictada con fecha 20 de enero de 2009 por la Sección Quinta
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el recurso número
374/2006 , sobre Reglamento de la Denominación de Origen "Penedés"; es parte recurrida la FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DEL VINO, representada por el Procurador D. Alejandro González Salinas.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La Federación Española del Vino interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña el recurso contencioso-administrativo número 374/2006 contra la Orden
ARP/62/2006, de 16 de febrero, del Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalidad de
Cataluña, por la que se aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen "Penedés".

Segundo.- En su escrito de demanda, de 20 de julio de 2006, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que
consideró oportunos y suplicó que se dictase "tras los trámites legales y el recibimiento a prueba que esta
parte desde hoy interesa, sentencia por la que se declare la nulidad de pleno derecho de la Orden ARP/62/2006,
de 16 de febrero, por la que se aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen 'Penedès' y deje sin efecto
dicha Orden".

Tercero.- El Letrado de la Generalidad contestó a la demanda por escrito de 15 de noviembre de 2006, en el que
alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala que dictase sentencia
"por la cual desestime el presente recurso porque la disposición impugnada se atiene a Derecho".

Cuarto.- El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Penedés contestó a la demanda con fecha 8 de
enero de 2007 y suplicó sentencia "por la que se inadmita el presente recurso o, subsidiariamente, desestime el
presente recurso en tanto que la disposición impugnada se atiene a Derecho, que en virtud de todo lo expuesto
en el contenido de este escrito, y condena en costas a la parte demandante".

Quinto.- Evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo
Contencioso- Administrativo, Sección Quinta, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó sentencia
con fecha 20 de enero de 2009 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: 1º.- Estimar parcialmente
el presente recurso y, en consecuencia, anular el artículo 30 del Anexo I de la Orden ARP/62/2006, de 16 de
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febrero, por la que se aprobó el Reglamento de la Denominación de Origen 'Penedès'. 2º.- No efectuar especial
pronunciamiento sobre las costas causadas."

Sexto.- Con fecha 3 de abril de 2009 el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Penedés interpuso
ante esta Sala el presente recurso de casación número 1280/2009 contra la citada sentencia, al amparo de
los siguientes motivos:

Primero: al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional por:

2.1. "Infracción del artículo 149.1.9 de la Constitución Española y del artículo 128 del Estatuto de Autonomía
de Cataluña de 2006 (correspondiente al artículo 12.1.5 del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1979)";

2.2. "Infracción de los artículos 47 y 48, así como los apartados F y G3 del Anexo VII del Reglamento 1493/1999
del Consejo, de 17 de mayo de 1999 , por el que se establece la Organización del Mercado Vitivinícola";

2.3. "Infracción de los artículos 18 y 22.4 de la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino , y en relación
con los mismos los artículos 7 y 11.2.a ) y f) de la Ley 15/2002, de 27 de junio, de Ordenación Vitivinícola , y
los artículos 37 y 40 del Reglamento de la Denominación de Origen Penedés ".

Séptimo.- El Abogado de la Generalidad de Cataluña interpuso ante esta Sala por escrito de 22 de mayo de
2009 recurso de casación contra la mencionada sentencia al amparo de los siguientes motivos:

Primero: al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional porque "la invocación hecha en la sentencia al
art. 149.1.9 de la CE y a la Ley estatal 17/2001 ha de considerarse infundada y, en todo caso, de aplicación
errónea. [...] En consecuencia, debemos de invocar la vulneración, por omisión, de la normativa que pese a ser
mencionada en la sentencia, en su fundamento jurídico quinto, el TSJC, incomprensiblemente, no aplica. Es
decir, el Reglamento CE núm. 1493/1999 y la Ley estatal 24/2003, de 10 de julio (y, por supuesto, también la
Ley catalana 15/2002, aunque no corresponda aquí su análisis)".

Segundo: al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional "por infracción de las normas reguladoras de
la sentencia, al apreciarse su falta de claridad y precisión, a la vez que su motivación no se ha ajustado a las
reglas de la lógica y de la razón, contrariamente a lo que exige el art. 218 de la LEC ; se observa, en fin, la falta
de su congruencia interna".

Octavo.- Por escrito de 2 de diciembre de 2009 la Federación Española del Vino se opuso al recurso y suplicó
que "en consecuencia, declare su inadmisibilidad o, subsidiariamente, lo desestime, declarando no haber lugar
al mismo, con imposición de costas a la parte recurrente, pues así procede en Derecho".

Noveno.- Con fecha 22 de marzo de 2010 se acordó la remisión de las actuaciones a la Sección Tercera de
la Sala.

Décimo.- Por providencia de 2 de noviembre de 2011 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel
Campos Sanchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 28 de febrero de 2012, en que ha tenido
lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Magistrado de la Sala

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con fecha 20 de enero de 2009 , estimó
parcialmente el recurso contencioso- administrativo interpuesto por la Federación Española del Vino contra la
Orden ARP/62/2006, de 16 de febrero, dictada por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Generalidad de Cataluña, mediante la que se aprobó el Reglamento de la Denominación de Origen "Penedés".

La Sala de instancia destacó en el primer fundamento jurídico de la sentencia impugnada que "aun cuando en
el suplico del escrito de demanda se solicita la declaración de nulidad de pleno derecho de la totalidad de dicha
Orden, lo cierto es que en el escrito rector del proceso tan sólo se cuestiona el artículo 30 del Anexo I de la
misma". Y, por las razones que acto seguido transcribiremos, estimó la pretensión actora y anuló dicho artículo.

El precepto anulado disponía lo siguiente: "Los operadores que quieran utilizar sus razones sociales, nombres
comerciales o marcas que hagan referencia a sus nombres comerciales o razones sociales bajo el amparo
de otros VCPRD o en la designación de cualesquiera otros vinos, diferenciarán de manera suficientemente
clara sus vinos que estén protegidos por la Denominación de Origen Penedès mediante marcas específicas
que eviten en todo caso cualquier posible confusión a los consumidores. El Consejo Regulador velará por el
cumplimiento de esta obligación".
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Segundo.- Las consideraciones que determinaron el fallo estimatorio se exponen en los fundamentos jurídicos
cuarto a séptimo de la sentencia de instancia y fueron las siguientes:

"[...] El primero de los alegatos de la Federación Española del Vino incide en la falta de competencia de la
Generalidad de Cataluña para dictar normas sobre la materia de marcas. Se afirma que si el propósito de la
Orden ARP/62/2006, era la adaptación a la Ley 15/2002, de 27 de junio, de Ordenación Vitivinícola de Cataluña ,
es evidente que se ha extralimitado porque dicha Ley no recoge ninguna regulación en materia de marcas,
más allá de lo dispuesto en el artículo 7.3 ('las marcas, los nombres comerciales o las razones sociales que se
refieran a nombres geográficos protegidos por las denominaciones de origen pueden utilizarse únicamente en
vinos u otros productos vitivinícolas que tengan el derecho a la denominación de que se trate, sin perjuicio de
lo que establece la normativa comunitaria en relación a las reglas generales para la designación de los vinos y
los mostos de uva'), lo que resulta coherente con la distribución de competencias que realiza la Constitución,
que, en materia de propiedad industrial, otorga competencias exclusivas al Estado en el artículo 149.1.9 .

[...] Como punto de partida para resolver este alegato debe decirse que el precepto impugnado establece,
evidentemente, una limitación en el uso de la marca al imponer a los operadores la obligación de diferenciar de
forma suficientemente clara los vinos que estén protegidos por la Denominación de Origen 'Penedès' mediante
'marcas específicas', que eviten en todo caso cualquier posible confusión a los consumidores, limitación que
no se encuentra recogida ni en la Ley 15/2002, de 27 de junio, de Ordenación Vitivinícola de Cataluña, ni en la
Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino.

Se trata, en definitiva, de examinar, a la luz del reparto competencial establecido en la Constitución, y de la
interpretación realizada por el Tribunal Constitucional, si la Administración de la Generalidad tiene competencia
para regular sobre marcas, y, en su caso, el alcance de la misma.

En materia de propiedad industrial la Constitución atribuye al Estado la competencia exclusiva (artículo
149.1.9 ), siendo consecuencia de ello la regulación de las marcas por la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de
Marcas, que confiere al titular de la marca registrada el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico
(artículo 34.1 ).

En la atribución de la competencia exclusiva al Estado de la materia de propiedad industrial que realiza la
Constitución ninguna incidencia tiene la normativa comunitaria, pues se trata de una decisión soberana del
constituyente, sin perjuicio de la aceptación del acervo comunitario y el reconocimiento de la supremacía de
sus normas sobre el ordenamiento jurídico interno.

Conviene significar que la regulación del sector del vino ha sido sumamente compleja por haberse dictado un
sinfín de disposiciones comunitarias de desarrollo y aplicación. En el momento de publicarse la Orden aquí
impugnada se había adoptado el Reglamento (CE) nº 1493/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999 , por
el que se establece la organización común del mercado vitivinícola, y el Reglamento (CE) nº 753/2002, de
la Comisión, de 29 de abril de 2002, que fija determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CE)
nº 1493/1999, del Consejo en lo que respecta a la designación, denominación, presentación y protección de
determinados productos vitivinícolas.

La sentencia del Tribunal Constitucional 103/1999, de 3 de junio , constituye un hito relevante para resolver
la cuestión suscitada al delimitar las competencias que en materia de propiedad industrial corresponden al
Estado y a las Comunidades Autónomas.

Tras poner de manifiesto que en esta materia 'entran en juego básicamente dos títulos competenciales: el
del Estado, 'ex' art. 149.1.9 CE , que le atribuye la legislación y los arts. 12.4 EAPV y 11.3 y 25.2 del EAC, que
atribuyen a las Comunidades Autónomas recurrentes la ejecución', matiza que 'las competencias referidas a la
legislación son normativas y comprenden la totalidad de la potestad para la regulación de la materia a que se
contrae; y las competencias ejecutivas son por regla general, aplicativas, llevando a la práctica lo establecido
en las disposiciones normativas'.

Resume a continuación la doctrina en torno al deslinde entre 'legislación' y 'ejecución' diciendo "que la
competencia de «legislación» ha de entenderse en sentido material, refiriéndose, por tanto, no sólo a la ley
en sentido formal, sino también a los Reglamentos ejecutivos e, incluso, a las Circulares, si tienen naturaleza
normativa ( STC 249/1988 (RTC 1988/249], fundamento jurídico 2º). Por su parte, la competencia de 'ejecución'
se extiende generalmente a todos los actos aplicativos, esto es, a la potestad de administrar que comporta,
junto a las facultades de mera gestión, 'la de dictar Reglamentos internos de organización de los servicios
correspondientes en la medida en que éstos sean necesarios para la mera estructuración interna de la
organización administrativa' ( SSTC 18/1982 , fundamento jurídico 3º; 35/1982, fundamento jurídico 2 º y
39/1982 , fundamento jurídico 8º).
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'En resumen', decíamos en la Sentencia 196/1997 (RTC 1997/196), 'como es bien sabido, las competencias
referidas a la legislación son normativas y comprenden la totalidad de la potestad para la regulación de la
materia a que se contrae; y las competencias ejecutivas son por regla general, aplicativas, llevando a la práctica
lo establecido en las disposiciones normativas' (fundamento jurídico 7º).'

Y añade que 'el ámbito de protección que la Ley otorga a las marcas y nombres comerciales se extiende a
todo el territorio del Estado, en el que los particulares pueden ejercer los derechos que la Ley les confiere. Nos
hallamos, pues, ante un fenómeno con una evidente y específica proyección que excede del ámbito territorial
de una Comunidad Autónoma, a saber: un derecho que opera como tal en el ámbito de los ordenamientos
jurídicos de las diversas Comunidades Autónomas integrantes del Estado español.

La concesión del registro de marcas y nombres comerciales resulta, pues, en virtud de esa especial
proyección supracomunitaria, difícilmente fraccionable. Un hipotético fraccionamiento supondría, aun
contando con mecanismos de coordinación o cooperación adecuados, una enorme dificultad para garantizar
la homogeneidad requerida por la naturaleza de la materia dado que marcas (y también nombres comerciales)
constituyen elementos esenciales del 'sistema de competencia no falseado' ( Sentencia de 17 de octubre
de 1990, del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE 1991/67 ) sobre el que se asienta el
mercado único nacional.'

[...] En definitiva, atendido el esquema competencial fijado por la Constitución en materia de propiedad
industrial, corresponde al Estado dictar la legislación, atribución ésta que ha de entenderse en sentido material,
sea cual fuere el rango formal de las normas, quedando reservada a la Comunidad Autónoma la ejecución de
la normativa estatal, lo que comprende la potestad de administrar y la facultad de dictar reglamentos internos
de organización de sus propios servicios.

Queda así claramente delimitada la instancia legislativa a la que la Constitución atribuye la competencia
exclusiva sobre la regulación de las marcas en España: el Estado español, de tal manera que cualquier
Comunidad Autónoma que por vía reglamentaria, como acontece en el supuesto examinado, regulara esta
materia estaría invadiendo competencias exclusivas del Estado, con la consecuencia de, al ir en contra de la
Constitución, ser nula de pleno derecho ( artículo 62 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ).

Procede, en consecuencia, sin necesidad de examinar los restantes alegatos de la parte recurrente, la
estimación parcial del presente recurso contencioso- administrativo, anulando el artículo 30 del Anexo I de la
Orden ARP/62/2006, de 16 de febrero, por la cual se aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen
'Penedès'."

Tercero.- Tanto la Generalidad de Cataluña como el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Penedés
recurren en casación la sentencia de instancia. Sus recursos son admisibles sin que podamos compartir la
objeción que en sentido contrario opone la Federación Española del Vino: con independencia de que en los
respectivos escritos de interposición se citen o se consideren infringidas también normas emanadas de la
Comunidad Autónoma, lo cierto es que la base de aquéllos es la censura de vulneración de preceptos estatales
o de reglamentos comunitarios. Hasta qué punto unos u otros hayan sido realmente infringidos por el tribunal
sentenciador constituye precisamente el objeto del debate en casación.

Debemos asimismo rechazar, ya de entrada, el segundo de los motivos de casación planteados por la
Generalidad de Cataluña en el que denuncia, por la vía procesal del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional ,
la supuesta "falta de claridad y precisión" de la sentencia y afirma que "su motivación no se ha ajustado a las
reglas de la lógica y de la razón" y que incurre en "incongruencia interna". Denuncia y afirmaciones con las que
trata de demostrar, en definitiva, que no existe la incompetencia autonómica que la Sala de instancia advirtió
en un determinado precepto de la Orden recurrida y que el contenido de dicho precepto reglamentario es
conforme a Derecho. A la apreciación adversa del tribunal sentenciador viene a contraponer la Administración
autonómica en el segundo de sus motivos de casación los argumentos que con mayor extensión desarrolla en
el primero. Se trata, pues, de una discrepancia con la tesis de fondo de la sentencia impugnada -sin duda clara
y precisa en su exposición- a la que se debe dar respuesta tras el análisis de fondo y no mediante el examen
de un (en este caso) inexistente quebrantamiento de las formas procesales.

Cuarto.- La Generalidad de Cataluña afirma, en síntesis, que al aprobar el Reglamento de la Denominación
de Origen "Penedés" "no ha pretendido ejercer la potestad reglamentaria en materia de marcas" sino tan sólo
"la competencia exclusiva, de siempre reconocida, en materia de denominaciones de origen". Añade, una
vez sentada esta premisa, que las previsiones contenidas en el artículo 30 del Reglamento impugnado "no
pueden considerarse como una regulación en materia de marcas" y que, en todo caso, son acordes con la
"normativa sobre denominaciones vitivinícolas [...] tanto de rango estatal ( artículo 18 de la Ley 24/2003 ) como
catalana ( artículo 7 de la Ley 15/2002 )". Admite, sin embargo, respecto de esta última Ley autonómica, que
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no corresponde su análisis en el marco de este recurso de casación. En similares términos se pronuncia el
Consejo Regulador de la Denominación de Origen Penedés.

Conviene, en efecto, distinguir dos órdenes de cuestiones: por un lado, las relativas al mayor o menor ajuste
sustantivo del contenido del artículo 30 de la Orden autonómica ARP/62/2006 respecto de normas de rango
superior (nacionales y comunitarias); y por otro, las relativas a la competencia para su adopción. Dado
que en el motivo inicial de casación de ambos recursos se han planteado de modo directo las cuestiones
competenciales, a ellas nos ceñiremos con carácter prioritario.

Coincidimos con el tribunal de instancia en que la Generalidad de Cataluña se extralimitó en sus competencias
al exigir mediante la Orden impugnada el uso de "marcas específicas" a aquellos operadores que quisieran
utilizar sus propias razones sociales, nombres comerciales o marcas identificativas de vinos producidos en
otras regiones, como condición necesaria para obtener el amparo de la Denominación de Origen "Penedés".
Ninguna de las partes, ni esta Sala, duda de la competencia autonómica para dictar normas en materia de
denominaciones de origen vinícolas (dentro del marco de la ordenación básica estatal, Ley 24/2003, y de la
regulación de la Unión Europea sobre la viña y el vino) pero tal facultad debe hacerse sin inmiscuirse en la
competencia propia del Estado, al que corresponde -también de modo indubitado- con carácter exclusivo la
legislación en materia de marcas.

La no discutida competencia autonómica para aprobar las disposiciones correspondientes que disciplinen
el régimen jurídico de las denominaciones de origen de los vinos no legitima cualquier medida normativa
que figure en aquéllas. Si, al socaire de sus facultades, la Comunidad Autónoma introduce en sus propias
normas preceptos que corresponden a competencias exclusivas del Estado, lo procedente será declarar la
extralimitación competencial. Y ello aun cuando la finalidad de la norma autonómica sea -como en este
caso afirma la Administración que la ha aprobado- la de proteger los intereses de los consumidores. En la
distribución territorial de competencias que impone la Constitución, las referidas a materias tales como la
propiedad industrial, la legislación mercantil o la competencia desleal están reservadas en exclusiva al Estado
( artículo 149.1, reglas 9ª,6ª y 13ª, de la Constitución ), de modo que no basta con invocar la defensa de los
consumidores ni con apelar a otras competencias autonómicas cuando el objeto de la regulación impugnada
-en este caso la exigencia de "marcas específicas" distintas de la concedida con carácter general en virtud de
la Ley 17/2001, de Marcas- corresponde sin ambages al ámbito de la propiedad industrial reservado al Estado.

Las competencias de la Comunidad Autónoma al aprobar los Reglamentos de las denominaciones de origen
podrán amparar determinadas exigencias acordes con la legislación en materia vitivinícola. Esta última trata
de asegurar, entre otros objetivos, que los vinos de calidad producidos en una región determinada (v.c.p.r.d.)
correspondan a determinados estándares mínimos de calidad, a cuyo efecto se exige que los protegidos
con denominación de origen hayan sido elaborados en la región, comarca, localidad o lugar determinados
con uvas procedentes de los mismos, disfruten de un elevado prestigio en el tráfico comercial en atención
a su origen y cuya calidad y características se deban fundamental o exclusivamente al medio geográfico,
que incluye los factores naturales y humanos. Y tiende asimismo a proteger la reputación de los vinos
protegidos por la mención de calidad inherente a la denominación de origen evitando su confusión con los no
protegidos. Los medios jurídicamente admisibles para conseguir estos fines deben, repetimos, atemperarse
a las competencias propias de cada poder normativo, sin que las Comunidades autónomas puedan invadir,
al ejercer las suyas, los ámbitos reservados en exclusiva al Estado. Sólo al Estado corresponde decidir si una
misma marca comercial con eficacia general en todo el territorio español puede amparar legítimamente vinos
de una o de varias denominaciones de origen españolas, sin que esta decisión pueda ser adoptada por cada
una de las Comunidades Autónomas mediante la exigencia de "marcas específicas" para aquéllos.

Quinto.- Frente a lo sostenido por las partes recurrentes, el artículo 18 de la Ley 24/2003, de la Viña y del
Vino , al regular el sistema de "protección del origen y calidad de los vinos" no autoriza la exigencia de
"marcas específicas" ni impide de suyo la utilización de las marcas comerciales "comunes" para identificar
vinos correspondientes a diferentes denominaciones de origen.

En los apartados primero y tercero del artículo 18 de la Ley 24/2003 se alude a los "nombres geográficos
asociados a cada nivel" de protección (uno de los cuales es el correspondiente a los vinos con denominación
de origen calificada), nombres geográficos que no podrán utilizarse para la designación de otros productos
del sector vitivinícola, salvo los supuestos amparados en la normativa comunitaria, ni en la designación,
presentación o publicidad de vinos que no cumplan los requisitos de dicho nivel de protección. Esta misma
razón justifica que, a tenor del apartado cuarto, las marcas, nombres comerciales o razones sociales que hagan
referencia a los nombres geográficos protegidos por cada nivel únicamente podrán emplearse en vinos con
derecho al mismo, sin perjuicio de lo previsto en la correspondiente normativa comunitaria.
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Por su parte, el apartado segundo del mismo artículo 18 recoge la "prohibición de emplear cualquier indicación
falsa o falaz en cuanto a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales de los vinos
en el envase o en el embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos a ellos", prohibición que tiene su
anverso en la regla del apartado quinto, según la cual "los operadores del sector vitivinícola deberán introducir
en las etiquetas y presentación de los vinos, elementos suficientes para diferenciar de manera sencilla y clara
su calificación y procedencia, y para evitar, en todo caso, la confusión en los consumidores".

Pues bien, el análisis de los diferentes apartados del artículo 18 de la Ley 24/2003 (singularmente el tercero y el
quinto), puesto en relación con otros preceptos de la misma Ley (en concreto, el artículo 40) lleva a deducir que,
como regla general y bajo las reservas a las que acto seguido nos referiremos, un productor de vinos puede, en
principio, utilizar una misma marca comercial para identificar vinos procedentes de distintas denominaciones
de origen. El artículo 18.5 de la Ley 24/2003 se limita a exigir que las etiquetas y la presentación de los vinos
permitan diferenciar su "calificación y procedencia" y eviten en todo caso, la confusión de los consumidores.
No incluye, pues, la prohibición de uso simultáneo de una misma marca identificativa de vinos de distinta
procedencia geográfica. Y, en sintonía con aquel precepto, el artículo 40.1.b) de la Ley 24/2003 califica como
infracción el hecho de no introducir en las etiquetas y presentación de los vinos los elementos diferenciadores
de su calificación y procedencia.

Lo significativo de este último precepto legal es que exige particularmente la inclusión de los elementos
diferenciales a fin de evitar la confusión en los consumidores "derivada de la utilización de una misma marca,
nombre comercial o razón social en la comercialización de vinos correspondientes a distintos niveles de
protección o procedentes de diferentes ámbitos geográficos". No es, por tanto, que la Ley 24/2003 prohiba
per se esta última hipótesis (una misma marca para vinos de distinta procedencia geográfica) sino que,
admitiéndola, exige que se añadan elementos identificativos adicionales que informen al consumidor con
claridad del origen geográfico y las características del vino.

La protección adicional que justamente merecen los vinos cultivados en los viñedos correspondientes a las
denominaciones de origen no es incompatible, pues, con el principio general de que el titular de una marca
comercial puede utilizarla en los términos de la Ley 17/2001 para su específico ámbito de aplicación (en este
caso, los vinos) y en todo el territorio nacional. Ciertamente el uso simultáneo de la marca para identificar
vinos de distinta procedencia geográfica debe ser particularmente cuidadoso a fin de evitar la confusión
del consumidor y, por esta razón, las etiquetas y presentación de los vinos han de incluir los elementos
informativos suficientes que, además del signo distintivo propio, hagan saber "de manera sencilla y clara" su
origen y sus características.

La Ley 24/2003, en definitiva, no impide el uso simultáneo de la misma marca para vinos de origen geográfico
distinto sino que remite en esta materia a la legislación general de marcas. La opción normativa del Legislador
estatal debe ser respetada por las Comunidades Autónomas sin perjuicio de que, en el ejercicio de sus poderes
normativos de desarrollo, esta últimas aprueben los reglamentos de las denominaciones de origen para exigir
y concretar los elementos diferenciadores que eviten el riesgo de confusión. Por las razones que acabamos de
exponer, no es válida la exigencia en uno de estos reglamentos, aprobados por las Comunidades Autónomas,
de "marcas específicas" distintas de aquella que ya identifica, con carácter general y para todo el territorio
nacional, un determinado vino.

Sexto.- La invocación del Reglamento 1493/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, por el que se establece
la Organización del Mercado Vitivinícola, no cambia cuanto queda dicho. Ninguna de las normas de dicho
reglamento relativas a la designación, denominación y presentación de los productos regulados por él, así
como a la protección de determinadas indicaciones, menciones y términos, normas que figuran en el capítulo
II y en los anexos VII y VIII del Reglamento comunitario 1493/1999, prohiben que una misma marca identifique
vinos de distintas denominaciones de origen.

Ciertamente los artículos 47 y 48 del Reglamento 1493/1999 requieren que la designación y la presentación
de los vinos, así como su publicidad, no sean engañosas ni den lugar a confusiones o induzcan a error a
las personas a las que van dirigidas, pero esta exigencia: a) no supone en modo alguno que la utilización
de una misma marca para vinos de distinto origen induzca per se a confusión; y b) se respeta si, junto a
la marca comercial simultáneamente usada para vinos de distinta procedencia, se incluyen los elementos
identificadores propios de la denominación de origen, a los que ya nos hemos referido.

Los preceptos singulares del Reglamento comunitario 1493/1999 que cita el Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Penedés en el segundo motivo casacional no incorporan la prohibición objeto de
debate. El apartado F del anexo VIII del Reglamento prevé que cuando la designación, la presentación y
la publicidad de los vinos "se completen mediante marcas", éstas no podrán contener palabras, partes de
palabras, signos o ilustraciones que puedan dar lugar a confusión o induzcan a error, con arreglo al artículo
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48. Pero ya hemos apreciado que el uso simultáneo de una marca para vinos de diversa procedencia no tiene
por qué inducir a confusión, tanto menos cuanto que su designación o presentación vaya acompañada de
los elementos diferenciadores a que tan repetidamente nos hemos referido. Y en cuanto al apartado G3 del
anexo VII del Reglamento, su dicción se limita a exigir de cada Estado miembro que garantice el control y la
protección de los vinos de calidad producidos en una región determinada y de los vinos de mesa con indicación
geográfica comercializados con arreglo a aquél. Es claro que de dicho precepto no deriva la consecuencia que
propugna el Consejo Regulador.

Séptimo.- Las consideraciones que se dejan expuestas abocan a la desestimación del primer motivo del
recurso de casación interpuesto por la Generalidad de Cataluña y de los motivos epigrafiados bajo los números
2.1, 2.2 y parte del 2.3 del recurso de casación que interpone el Consejo Regulador de la Denominación de
Origen Penedés.

Aun cuando anteriormente no hemos hecho alusión al artículo 22.4 de la Ley 24/2003 , que el Consejo
Regulador también considera infringido (epígrafe 2.3 de su recurso), es claro que en él no se contiene pauta
alguna relativa a la cuestión objeto de litigio. El precepto legal dispone que la gestión de la denominación de
origen deberá estar encomendada a un órgano denominado Consejo Regulador, en la forma que la normativa
de la Administración pública competente determine. Cuando lo que se impugna ante esta jurisdicción es
precisamente el contenido de la "normativa" reglamentaria autonómica a la que el artículo 22.4 de la Ley
24/2003 remite, es claro que ninguna vulneración de dicha Ley cabe apreciar por el hecho de que el tribunal
de instancia entienda que parte de aquélla no corresponde a las competencias autonómicas.

El resto de este último apartado del motivo casacional (es decir, la parte de él en que se censura la supuesta
infracción de los artículos 7 y 11.2.a ) y f) de la Ley autonómica 15/2002, de 27 de junio, de Ordenación
Vitivinícola, y de los artículos 37 y 40 del Reglamento de la Denominación de Origen "Penedés") no puede ser
acogido pues las normas que se consideran infringidas no son estatales ni corresponden al Derecho de la
Unión Europea sino que emanan de órganos de la Comunidad Autónoma de Cataluña.

Octavo.- Dado que en los escritos de las partes se ha hecho referencia a pronunciamientos jurisdiccionales
sobre esta misma cuestión (que ha sido polémica durante años) y aunque no haya sido invocada como motivo
casacional la vulneración de la jurisprudencia, debemos hacer algunas precisiones al respecto.

El tribunal de instancia destaca en la sentencia ahora impugnada que no hace sino reproducir la doctrina
que él mismo sentó en la suya de 8 de enero de 2009 , relativa a la Denominación de Origen "Pla de Bages",
sentencia que, según afirma la Federación Española del Vino, ha ganado firmeza al no haber sido recurrida
por la Generalidad de Cataluña. Dicha Federación aduce, además, en favor de la tesis que mantiene la Sala de
Cataluña y que ella misma defiende, la sentencia dictada por la del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León el 2 de octubre de 2009 en relación con la prohibición de uso simultáneo de marcas para los vinos de
la Denominación de Origen "Ribera del Duero".

Por su parte, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Penedés invoca la sentencia dictada el 17
de enero de 2007 por la Sala de la Audiencia Nacional en el recurso 881/2004 para subrayar que entonces "se
entendió que el objeto del proceso era una cuestión relativa a denominaciones de origen y no de marcas" y
que aquella Sala "no cuestionó si la Comunidad Autónoma de la Rioja era o no competente en esta materia".
La cita era (en el momento en que se presentó el escrito de recurso, 3 de abril de 2009) algo paradójica
pues, por un lado, mediante la sentencia el 17 de enero de 2007 la Sala de la Audiencia Nacional anuló
precisamente un precepto reglamentario que restringía la posibilidad del uso simultáneo de marcas idénticas
para vinos de distinta procedencia; y, por otro lado, la disposición allí recurrida no era autonómica sino estatal
(la Orden APA/3465/2004) ya que se trataba del reglamento regulador de una de las denominaciones de
origen "pluriautonómicas" (la de Rioja), cuya aprobación compete al Estado. No se debatía, pues, en aquel
litigio, la cuestión competencial Estado- Comunidades Autónomas ya que el reglamento impugnado había sido
aprobado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En todo caso no podemos desconocer que la sentencia dictada el 17 de enero de 2007 por la Sala de la
Audiencia Nacional fue casada por la de esta Sala (Sección Cuarta ) del Tribunal Supremo en la suya de
6 de mayo de 2009, al estimar el recurso de casación número 1879/2007 interpuesto por la Organización
Interprofesional del Vino de Rioja. Sin duda por razones temporales esta última no ha sido objeto de análisis
en los respectivos escritos de interposición u oposición al presente recurso de casación.

En cuanto a nuestra sentencia de 6 de mayo de 2009 y su conexión con el presente recurso debemos hacer
las siguientes precisiones:
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A) La primera es que, como ya hemos destacado, la cuestión clave del presente litigio es la fijar quién
resulta competente para imponer restricciones al uso de las marcas comerciales o exigir "marcas específicas"
adicionales a los productos vinícolas, problema que no se suscitada en el recurso número 1879/2007.

B) La segunda es que, según se decía en la sentencia de 6 de mayo de 2009 , "no compartimos el criterio
del Juzgador que el precepto anulado [el artículo 28 de la Orden APA/3465/2004, de 20 de octubre, por la
que se aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen Calificada 'Rioja' y de su Consejo Regulador]
prohiba el uso simultáneo de una misma marca para la designación de vinos de distinta procedencia o de otros
niveles de calidad que no tengan la Denominación de Origen Calificada Rioja". Afirmábamos entonces que "el
sentido del precepto no es el de limitar el ámbito de la protección conferida a la marca por su inscripción en el
registro correspondiente. Lo que impide es añadir a esa protección derivada del derecho la propiedad industrial
reconocido al titular de la marca la garantía añadida correspondiente a la pertenencia a la Denominación de
Origen Calificada 'Rioja', si el empleo de esta denominación produce, a juicio del Consejo Regulador, perjuicio
a los intereses que dicho organismo está encargado de proteger".

No hacíamos referencia entonces al uso de otros elementos identificadores que pudieran evitar el riesgo de
confusión en los supuestos de uso simultáneo de una misma marca para vinos de procedencia geográfica
diversa. La sentencia de 6 de mayo de 2009 debe considerarse, pues, matizada por la presente de modo que
se admita la posibilidad de que una marca comercial designe vinos de diferentes regiones o zonas vinícolas
protegidas (sin que pueda imponerse en ningún caso la exigencia de "marcas adicionales") siempre que la
designación y la presentación de los vinos permita, de manera clara y sencilla, identificar la denominación de
origen que le corresponde de modo que no induzca a error o confusión.

En coherencia con lo dicho, las disposiciones reglamentarias que aprueben las Comunidades Autónomas no
pueden exigir "marcas específicas" a fin de impedir con carácter general el uso de una marca "común" de vinos
para designar precisamente los que correspondan a una zona protegida por la denominación de origen.

Noveno.- Procede, en suma, la desestimación del recurso de casación con la preceptiva condena en costas
a las partes que lo han interpuesto.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

FALLAMOS

No ha lugar al recurso de casación número 1280/2009, interpuesto por la Generalidad de Cataluña y el Consejo
Regulador de la Denominación de Origen Penedés contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Quinta, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con fecha 20 de enero de 2009
en el recurso número 374 de 2006 . Imponemos a las partes recurrentes las costas de su recurso.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos
y firmamos : Pedro Jose Yague Gil.- Manuel Campos Sanchez-Bordona.- Eduardo Espin Templado.- Jose
Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y
publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Ponente
que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como
Secretario de la misma certifico.
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