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Cacio Romano no infringe la DOP
Pecorino Romano segin el
Tribunal Supremo italiano.

Isabel Mercado

La DOP Pecorino Romano luchaba ante los tribunales italianos una batalla contra la marca de queso Cacio Romano.

Esta batalla ha culminado ante el Tribunal Supremo italiano que ha considerado, entre otros motivos, que el queso

Pecorino Romano, un queso duro, picante y usualmente consumido en formato rallado, es un producto distinto al

queso Cacio Romano y que no se infringe la DOP. Asi pues, nos encontramos ante una decisién a nivel nacional que

se aleja de lo que recientemente habia resuelto el Tribunal de Justicia de la Unién Europea sobre productos o

servicios distintos y el concepto de evocacién.

El Tribunal Supremo de Casacién de Italia, en su
decision de 20 de marzo de 2023 (nim. 7937/2022)
se aparta de lo sostenido por Tribunal de Justicia de
la Unién Europea (“TJUE”), entre otras, en la
Sentencia de 9 de septiembre de 2021 en el asunto
C-783/19, Champanillo.

La evocacion segun el alto tribunal italiano no
alcanzaria a dos tipos de queso por el hecho de
presentar caracteristicas distintas en cuanto a su
sabor, textura o dureza. Esta es una de las
conclusiones  alcanzadas en la  mencionada
resolucién, sin perjuicio de que ademas se valoraban
otras cuestiones como la similitud de los signos y las
fechas pertinentes.

El asunto en cuestién enfrentaba desde 2018 al
Consorcio de productores de la denominacién de
origen protegida (DOP) "Pecorino Romano" y a
Formaggi Boccea, productor italiano de quesos,
titular de la marca italiana "Cacio Romano" regis-

trada en clase 29 para proteger leche y productos
lacteos, y cuya representacion es la siguiente:

El Pecorino Romano es un queso de oveja de sabor
fuerte y salado, con textura dura, lo que lo hace mas
apropiado para ralladura. Por su parte, Cacio
Romano da nombre a un queso dulce, semicurado,
que no se puede rallar y sélo se utiliza como queso
de mesa.

Los dos puntos de andlisis de este asunto eran, en
primer lugar, si el “Cacio Romano” podia
considerarse una evocacién de la DOP “Pecorino
Romano” en virtud del art. 13 apartado 1, letra b)
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del Reglamento (CE) 510/2006 sobre la proteccién
de las indicaciones geograficas y de |las
denominaciones de origen de los productos agricolas
y alimenticios. Y, en segundo lugar, si procedia la
anulacién de la marca “Cacio Romano” en virtud del
art. 14 del citado Reglamento por infringir la DOP y
referirse a la misma clase de productos.

La Sentencia de sequnda instancia
se confirma ahora por el Tribunal
Supremo italiano, que concluye que
“Cacio Romano” no infringe la DOP
“Pecorino Romano”.

En primera instancia, la DOP vio estimadas sus
pretensiones (Sentencia n°® 18413/2018) lograndose
la paralizacién de la comercializacion del queso
Cacio Romano, pero Formaggi Boccea, titular de la
marca “Cacio Romano” gand en apelacion (Sentencia
n° 5216/2019) y la Sentencia de segunda instancia
se confirma ahora por el Tribunal Supremo italiano,
que concluye que “Cacio Romano” no infringe la
DOP “Pecorino Romano”.

En particular, el Tribunal Supremo confirma la
apreciaciéon del Tribunal de Apelacion de Roma
seglin la cual — entre otras apreciaciones — los dos
quesos no pertenecerian a la misma clase de
productos.

Para alcanzar esta conclusién, el Tribunal Supremo
se refiere a la propia definicién que en el Pliego de
Condiciones de la DOP se hace de este queso, un
queso aromatico y picante, duro, que se utiliza
esencialmente rallado. Y lo compara con el “Cacio
Romano”, que como se ha indicado antes, tiene unas
caracteristicas mas propias de un queso de mesa
semicurado.

Dejando a un lado la comparacién fonética entre los
términos “Pecorino” y “Cacio”, asi como el hecho de
que el vocablo “Romano” hace alusién a una zona

geografica (a pesar de que ninguno de los dos
quesos se produce en Roma), lo que llama la
atencién de la conclusién alcanzada por el Tribunal
Supremo lItaliano, y lo que seria el centro de la
polémica, es que ante un producto que en términos
estrictos no deja de ser el mismo, un queso, se ha
considerado que no estamos ante productos de la
misma clase.

Lo anterior a pesar de que el Tribunal de Justicia de
la UE ya habia resuelto la cuestiéon de que, para
poder constatar la existencia de una evocacion, los
productos no tienen por qué ser idénticos o
similares.

En mi opinién, dos quesos producidos en lItalia, por
muy diferentes que puedan ser en cuanto a su sabor,
textura, forma, etc., son productos idénticos. Desde
la perspectiva de marcas, no hay duda de que
estamos ante productos idénticos y, en el caso de
denominaciones de origen, si no son idénticos al
menos si que deberian considerarse que son
productos comparables. El consumidor, cuando va a
adquirir el producto en un establecimiento, por regla
general, no va a tener la oportunidad de probar
ambos tipos de queso y podria confundirse si las
denominaciones son similares o se produce
evocacion.

Ante un producto que en términos
estrictos no deja de ser el mismo,
un queso, se ha considerado que no

estamos ante productos de la
misma clase.



