Cuadernos practicos de
jurisprudencia europea
y espanola
(Marcas)

2025

JESUS GOMEZ MONTERO

Socio Honorario Elzaburu SLP
Ex-Letrado de la Oficina Espaiola de Patentes y Marcas
Asesor Académico IP (Marcas)

RELS

EDITORIAL



https://www.editorialreus.es/libros/cuadernos-practicos-de-jurisprudencia-europea-y-espanola-marcas-2025/9788429030112/

ir a editorialreus.es

COLECCION DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
TITULOS PUBLICADOS

Derecho de marcas y proceso penal, Juan _José Caselles Fornés (2017).

La proteccidn juridica y eficacia del disefio industrial no registrado, Isabel

Blanco Esguevillas (2017).

Cuadernos pricticos de jurisprudencia europea (Marcas) 2020, Jesiis Gémez
Montero (2021).

El derecho de patentes en el ecosistema digital y otros estudios sobre pro-
piedad industrial, Antonio Castin Pérez-Gomez (2021).

Cuadernos pricticos de jurisprudencia europea (Marcas) 2021, Jesiis Gomez
Montero (2022).

Indicaciones geograficas y marcas. Luces y sombras de una obligada convi-
vencia comercial, Trinidad Vizquez Ruano y Angel Martinez Gutiérrez (2022).
Cuadernos pricticos de jurisprudencia europea (Marcas) 2022, Jesiis Gomez
Montero (2023).

Cuadernos pricticos de jurisprudencia europea (Marcas) 2023, Jesiis Gomez
Montero (2024).

Cuadernos pricticos de jurisprudencia europea (Marcas) 2024, Jesiis Gomez
Montero (2025).

Cuadernos pricticos de jurisprudencia europea y espafola (Marcas) 2025,
Jestis Gomez Montero (2026).


https://www.editorialreus.es/libros/cuadernos-practicos-de-jurisprudencia-europea-y-espanola-marcas-2025/9788429030112/

COLECCION DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
Directores

ANTONIO CASTAN PEREZ-GOMEZ
Socio Honorario ELZABURU SLP

ANGEL MARTINEZ GUTIERREZ

Catedratico de Derecho Mercantil
Universidad de Jaén

CUADERNOS PRACTICOS
DE JURISPRUDENCIA EUROPEA
Y ESPANOLA

(MARCAS)
2025

Jestis Gomez Montero
Socio Honorario Elzaburu SLP
Ex-Letrado de la Oficina Espaiola de Patentes y Marcas
Asesor Académico IP (Marcas)

RELS

EDITORIAL

Madrid, 2026

ir a editorialreus.es


https://www.editorialreus.es/libros/cuadernos-practicos-de-jurisprudencia-europea-y-espanola-marcas-2025/9788429030112/

© Jestis Gémez Montero

© Editorial Reus, S. A., para la presente edicién
C/ Aviador Zorita, 4, -2° B — 28020 Madrid
Teléfonos: (34) 91 521 36 19 — (34) 91 522 30 54
Fax: (34) 91 445 11 26

reus@editorialreus.es

www.editorialreus.es

1.2 edicion REUS, S.A. (2026)

ISBN: 978-84-290-3011-2
Dep6sito Legal: M-10929-2026
Disefio de portada: Lapor
Impreso en Espana

Printed in Spain

Imprime: Ulzama Digital

Ni Editorial Reus ni sus directores de coleccién responden del contenido de
los textos impresos, cuya originalidad garantizan sus propios autores. Cualquier
forma de reproduccidn, distribucién, comunicacién publica o transformacion de
esta obra sélo puede ser realizada con la autorizacién expresa de Editorial Reus,
salvo excepcion prevista por laley. Fotocopiar o reproducir ilegalmente la presente
obra es un delito castigado con cdrcel en el vigente Cédigo penal espaiiol.

ir a editorialreus.es


https://www.editorialreus.es/libros/cuadernos-practicos-de-jurisprudencia-europea-y-espanola-marcas-2025/9788429030112/

ir a editorialreus.es

PRESENTACION

En estos nuevos Cuadernos -que representan su sexta entrega- se recoge,
como en afios anteriores, la jurisprudencia més relevante pronunciada por los
érganos jurisdiccionales de la Unién Europea en materia de marcas, correspon-
diente 2 2025. Ademads, y como novedad de esta edicién, se recopilan y resumen
todas las sentencias del Tribunal Supremo espanol en asuntos de marcas.

Como ya hemos tenido ocasion de sefialar en ediciones anteriores, la juris-
prudencia europea es cada vez mds determinante a la hora de valorar los asuntos
que en materia de marcas se pueden producir pues, incluso, los tribunales na-
cionales espanoles citan y resuelven los casos que enjuician, de acuerdo con los
principios y criterios emanados de las resoluciones de estos drganos de la Unién
Europea.

A su vez, la jurisprudencia del Tribunal Supremo espafiol cobra especial
relevancia en lo que se refiere, especialmente, a sus primeras decisiones en recur-
sos de casacion presentados contra las sentencias de las Audiencias Provinciales
que también juzgaron los primeros casos de recursos de apelacién frente a las
resoluciones de la Oficina Espanola de Patentes y Marcas (OEPM).

La primera parte del libro [A], recoge todas las sentencias dictadas por el
Tribunal de Justicia (T]) relativas a cuestiones prejudiciales planteadas por los
tribunales nacionales sobre diversos temas, asi como los recursos de casacién
planteados frente a decisiones del Tribunal General (TG) sobre asuntos trami-
tados ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unién Europa (EUIPO).
Entre ellas, podemos destacar las que aclaran los supuestos de aplicacién de la
figura de la prescripcién por tolerancia o la que establece criterios en relaciéon
con marcas formadas por el nombre de un disefiador que ya no se relaciona con
la empresa titular de la marca. También resulta interesante la sentencia sobre la
representacion por abogado en procedimientos ante el TG.

La segunda parte [B] se consagra a recoger una amplia seleccién de sen-
tencias del TG debidamente resumidas, clasificadas y agrupadas en funcién del
tema tratado y el sentido de su resolucién. Son importantes en este aspecto los
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diversos apartados sobre la distintividad de las marcas, los referentes a los nuevos
tipos de marcas (marcas sonoras, marcas tictiles o las marcas de posicién), mala
fe, marcas engafosas, prescripcién por tolerancia, renombre, riesgo de confu-
sién o uso de la marca; sin desmerecer otros aspectos como los relativos al proce-
dimiento administrativo ante la EUIPO o ante el TG.

La tercera parte [C] representa, como se decia, la novedad de recoger las
sentencias del Tribunal Supremo tanto en lo que se refiere a los recursos de casa-
cién presentados frente a las sentencias de las Audiencias Provinciales en materia
civil como los referentes a las sentencias dictadas en relacién con resoluciones de
la OEPM.

La obra culmina [D] con una referencia bibliografica de los libros y articulos
doctrinales, publicados en 2025, en materia de marcas o de propiedad industrial
¢ intelectual que, por su cardcter general, pueden afectar al Derecho de marcas.

Madyid a 1 de mayo de 2026
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En estos nuevos Cuadernos —que ya constituyen su sexta entrega ininterrumpida desde el
afio 2020- se incluye la jurisprudencia mas relevante pronunciada por los 6rganos juris-
diccionales de la Unién Europea en materia de marcas, correspondiente a 2025. Ademds,
y como novedad de esta edicidn, se recopilan y resumen todas las sentencias del Tribunal
Supremo espafiol en asuntos de marcas. La primera parte [A] incluye todas las sentencias
dictadas por el Tribunal de Justicia referidas tanto a cuestiones prejudiciales planteadas por
los tribunales nacionales, como a la resolucién de los recursos de casacién planteadas con
ocasién de asuntos tramitados en la EUIPO. La segunda parte [B] abarca una importante
seleccion de sentencias del Tribunal General clasificadas y agrupadas por temas como, por
ejemplo, cardcter distintivo o descriptivo, tipos de marcas (marcas sonoras, marcas tictiles
o las marcas de posicién), mala fe, marcas enganosas, prescripcion por tolerancia, renom-
bre, riesgo de confusién o uso de la marca; sin desmerecer otros aspectos como los relativos
a cuestiones procedimentales. La tercera parte [C] representa, como se decia, la novedad
de recoger las sentencias del Tribunal Supremo tanto en lo que se refiere a los recursos de
casacién presentados frente a las sentencias de las Audiencias Provinciales en materia civil
como los referentes a las sentencias dictadas en relacién con resoluciones de la OEPM.
La obra culmina [D] con una referencia bibliogréfica de los libros y articulos doctrinales,
publicados en 2025, en materia de marcas o de temas que, por su caricter conexo o general,
pueden afectar al Derecho de marcas.

Jests Gémez Montero es Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de
Compostela (1976). Amplié sus estudios de especializacién en Propiedad Industrial en el
Departamento de Derecho Mercantil e Instituto de Derecho Industrial de la mencionada
Universidad. En 1980, ingresé por oposicién en el cuerpo de Letrados del Registro de la
Propiedad Industrial (en la actualidad, Oficina Espafiola de Patentes y Marcas) donde des-
empend su actividad hasta 1994, en varios puestos de responsabilidad; especialmente en el
Departamento de Estudios y Relaciones Internacionales. En 1995, se integré6 en la Firma
ELZABURU donde ejercié la profesién de abogado hasta 2019, siendo, en la actualidad,
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como Profesor de Derecho de la Publicidad en la Facultad de Ciencias de la Informacién
de la Universidad Complutense. Estd colegiado en el Ilustre Colegio de la Abogacia de
Madrid (como abogado no ejerciente). Es autor y coautor de varios libros y articulos y
ejerce su actividad académica mediante la colaboracién con diversas revistas e instituciones
relevantes en el sector de la propiedad industrial.
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