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PROLOGO

La Coleccién de Propiedad Industrial de la Editorial Reus reanuda su activi-
dad con el lanzamiento de estos Cuadernos practicos de jurisprudencia europea
en materia de marcas que estdn llamados a amenizarnos cada comienzo de ano
con una recapitulacién y glosa de las sentencias mds relevantes del ano anterior.

El hilo conductor de estos Cuadernos son los pronunciamientos del Tribu-
nal de Justicia de la Unién Europea resolviendo cuestiones prejudiciales plan-
teadas por los tribunales nacionales en el contexto de un litigio de marcas y los
recursos de casacién interpuestos contra las sentencias del Tribunal General
dictadas en procedimientos contra decisiones de la EUIPO sobre concesién o
denegacién de solicitudes de marcas de la Unidn Europea.

A nadie se le oculta que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, tambiény
especialmente en esta materia, ha devenido una fuente del Derecho de primer or-
den que provoca periddicos salpullidos, cuando no tsunamis, en muchos de los
conceptos que configuran el dia a dia de los pleitos en propiedad industrial. La
nocion de marca, el alcance de la notoriedad, el cardcter descriptivo o sugestivo
del signo, la funcionalidad técnica como prohibicién de registro, el agotamiento
del derecho y las importaciones paralelas, el concepto de mercancias en transito
aefectos de medidas en frontera, la extension de la accion contra los intermedia-
rios, el fin de la inmunidad registral o la viabilidad o no de los dafios punitivos
son sblo algunas de las esferas del régimen juridico y procesal de las marcas a
cuyas orillas ha querido llegar el Tribunal con su jurisprudencia.

Por sorprendente que parezca la doctrina del Tribunal de Justicia no es agua
estancada. Al contrario, estd en permanente evolucidn, renovacién e incluso
deconstruccién, multiplicdindose en nimero las sentencias que cada ano dejan
su huella en nuestras costas y convirtiendo la expresion “otra vuelta de tuerca”
en moneda corriente dentro del foro. Esto exige de los profesionales, de las em-
presas y de los tribunales un estado de énimo a prueba de sobresaltos y en alerta
constante.

Sin embargo, no pocas veces la inmediatez de la noticia, a medida que las
notas de prensa del Tribunal van dando a conocer las sentencias, entorpece la
visién de conjunto y la posibilidad de profundizar en las instituciones. De ahi el
interés de estos Cuadernos sobre jurisprudencia europea.

Cada mes de enero, el Cuaderno ofrecerd un recuento comentado de las
sentencias del ejercicio anterior, bajo un formato comun: un resumen bésico de
la Sentencia, una sinopsis de los hechos origen del caso y de los pronunciamien-
tos que el Tribunal de Justicia realiza en su aplicacién, un breve comentario para
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resaltar los aspectos mas importantes de la sentencia o las implicaciones pricti-
cas que entrafa la correspondiente doctrina jurisprudencial.

El autor de estos Cuadernos, Jests Gdmez Montero, cuenta con la mejor le-
gitimacion procesal para compartir sus comentarios con todos nosotros. Discipu-
lo de Carlos Ferndndez-Névoa y miembro de su Escuela de Santiago con la que
estamos todos en deuda, Jestis Gomez Montero ha dedicado su vida profesional
al servicio del Derecho de marcas. Primero desde la dptica de la Administracion,
como Letrado de la Oficina Espanola de Patentes y Marcas, y luego desde le préc-
tica profesional en una firma especializada en el asesoramiento juridico para el
registro, defensa y explotacién de estos activos inmateriales.

A suvocacion cientifica, de la que es prueba un rosario importante de publi-
caciones y conferencias, une Jesus Gémez Montero una visién muy pragmatica
del Derecho de marcas en la que predomina la mirada puesta en la necesidad de
asegurar la concesion de un registro de marca, la denegacion del registro contra-
rio, la defensa ante los tribunales o las cuestiones estratégicas que refuerzan los
porfolios de las empresas.

Por si esto no fuera suficiente, la reciente jubilacién voluntaria de Jesus
Go6mez Montero garantiza no ya la disponibilidad y puntualidad en su cita anual
con estos Cuadernos, sino también una aproximacion a las sentencias libre de
intereses, condicionamientos o COmMpromisos. Una suerte poder incorporar al
hoy ya jurista gallego Jesus Gémez Montero a esta Coleccidn y a esta Editorial.
Por muchos afios.

Antonio Castin Pérez-Gdémez


https://www.editorialreus.es/libros/cuadernos-practicos-de-jurisprudencia-europea-marcas-2020/9788429024784/

Ir a editorialreus.es

NOTA PERSONAL DEL AUTOR

uicro tener un especial recuerdo y rendir un sentido homenaje al Profesor
FERNANDEZ-NOVOA y a toda la Escuela nacida bajo sus auspicios en la Uni-
versidad de Santiago de Compostela; y, especialmente a aquellos profesores pione-
ros, con los cuales comparti mis primeros pasos y aprendi los fundamentos de la
propiedad industrial.

De esa época recuerdo singularmente las periddicas reuniones que se mante-
nifan en el Departamento de Derecho Mercantil donde, entre todos, elabordbamos
la seccién de Jurisprudencia de las Actas de Derecho Industrial pues de ahi aprendi
la vital importancia que tiene seguir permanentemente y estar actualizado de la
doctrina jurisprudencial emanada de nuestros Tribunales.

Jests Gomez Montero
susogmontero@hotmail.com
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Las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia siempre han sido consideradas un referente
de extraordinaria relevancia que han servido para ir configurando una interpretacién armoénica del
Derecho europeo de marcas. En el momento actual, esta jurisprudencia adquiere aun mayor impor-
tancia, desde el momento en que estas sentencias no solamente sirven para resolver los conflictos
planteados por los Tribunales nacionales con ocasién del planteamiento de las correspondientes
cuestiones prejudiciales, sino porque también resuelven los recursos que se presentan frente a las
decisiones adoptadas por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unién Europea (EUIPO).

En la presente obra se recogen con una visién préctica, los casos que resuelve el Tribunal de
Justicia en los dos aspectos antes referidos. Para identificar convenientemente la sentencia y el tema
tratado, cada sentencia se rotula con un titulo general que sirve para perfilar la materia enjuiciada.
Por otra parte, la exposicién de cada sentencia contiene un resumen bdsico de la misma y una sinop-
sis de los hechos origen del caso y de los pronunciamientos que el Tribunal de Justicia realiza en su
aplicacién. En la totalidad de los casos se realiza un breve comentario para resaltar los aspectos mas
importantes de la sentencia o las implicaciones pricticas que la doctrina jurisprudencial afectada
puede tener.

La obra se completa con un indice analitico segtin la materia tratada y una seleccién bibliogra-
fica de diversos libros y articulos recientemente publicados en relacién con el Derecho de marcas.

Jestiis Gémez Montero es Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compos-
tela (1976). Amplié sus estudios de especializacidn en Propiedad Industrial en el Departamento
de Derecho Mercantil e Instituto de Derecho Industrial de la mencionada Universidad. En 1980,
ingres6 por oposicién en el cuerpo de Letrados del Registro de la Propiedad Industrial (en la ac-
tualidad, Oficina Espafiola de Patentes y Marcas) donde desempefi6 su actividad hasta 1994, en
varios puestos de responsabilidad, especialmente en el Departamento de Estudios y Relaciones In-
ternacionales. En 1995, se integré en la Firma ELZABURU donde ¢jercid la profesién de abogado
hasta 2019. Paralelamente, entre 1981 y 2017, desempefi6 una actividad docente como Profesor
de Derecho de la Publicidad en la Facultad de Ciencias de la Informacién de la Universidad Com-
plutense de Madrid. Estéd colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (como abogado
no ¢jerciente). Es miembro del Consejo Asesor de la Fundacién Alberto Elzaburu. Autor y coautor
de varios libros y articulos, en la actualidad ejerce su actividad académica mediante su colaboracion
con diversas revistas ¢ instituciones relevantes en el sector de la propiedad industrial.
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