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PRESENTACION

La presente obra continta la labor iniciada por el autor en el afio 2020 en
la que en sus ediciones relativas a los afios que la preceden se recoge la jurispru-
dencia mds relevante pronunciada por los érganos jurisdiccionales de la Unién
Europea en materia de marcas. Esta jurisprudencia es cada vez mas determinante
a la hora de valorar los asuntos que en materia de marcas se pueden producir
pues, incluso, los tribunales nacionales espanoles citan y resuelven los casos que
enjuician de acuerdo con los principios y criterios emanados de las resoluciones
de estos 6rganos de la Unién Europea.

La primera parte del libro, recoge todas las sentencias dictadas por el Tri-
bunal de Justicia todas ellas relativas a cuestiones prejudiciales planteadas por
los tribunales nacionales sobre diversos temas como son el régimen de la cotitu-
laridad en materia de marcas, los principios de legalidad y proporcionalidad en
la tipificacién de los delitos de propiedad industrial, el alcance de la demanda
reconvencional frente a la accién de infraccién y otros temas de competencia
judicial.

La segunda parte se consagra a recoger una amplia seleccidon de sentencias
del Tribunal General debidamente resumidas, clasificadas y agrupadas en fun-
cién del tema tratado y el sentido de su resolucién, como, por ejemplo, cardcter
distintivo o descriptivo, marcas de forma, mala fe, marcas enganosas, renombre,
riesgo de confusién, uso de la marca etc.

La tercera parte recopila unos principios y criterios generales sobre cues-
tiones de fondo, extraidos de los correspondientes fundamentos juridicos de
las sentencias que se han ordenado de acuerdo con una clasificacién que, con
una finalidad prictica, recoge en extractos literales debidamente identificados, la
doctrina que se deriva de tales principios o criterios.

La obra culmina con una referencia bibliogréfica de los libros y articulos
doctrinales en materia de marcas o de propiedad industrial e intelectual que, por
su cardcter general, pueden afectar al Derecho de marcas, publicados en 2023 y
principios de 2024.

Madyid a 1 de mayo de 2024



ORDENAMIENTO JURIDICO Y ORGANIZACION JUDICIAL
(SINOPSIS Y ABREVIATURAS)

El Derecho de marcas de la Unién Europea estd formado con cardcter prin-
cipal, entre otras normas, por la Directiva de Marcas y el Reglamento de la Mar-
cade la Unién Europea. A su vez, y aunque afecta a todos los derechos de propie-
dad industrial e intelectual, merece también ser destacada la Directiva 2004/48/
CE relativa al respeto a los derechos de propiedad intelectual.

La Primera Directiva de Marcas (89/104/CEE) datadel 21 de diciembre de
1988 y después de alguna reforma parcial fue sustituida por una versién codifi-
cada como la Directiva de 2088/95 de 22 de octubre de 2008. Esta Directiva fue
también modificada en varias ocasiones, por lo que — en aras a lograr una mayor
claridad de su articulado- se elaboré la Directiva 2015/2436 de 16 de diciembre
de 2015 (Version refundida) que es la vigente, en la actualidad.

La regulacién de la actualmente denominada Marca de la Unién Europea,
fue instituida por el Reglamento 40/94 de 20 de diciembre de 1993 sobre la
marca comunitaria. Este Reglamento fue objeto de varias reformas parciales.
Para facilitar su aplicacién y agrupar en un texto tnico los textos vigentes al
momento, se dictd el Reglamento 207/2009 de 26 de febrero de 2009 sobre la
marca comunitaria (versién codificada).

Este Reglamento fue modificado en gran profundidad por el Reglamento
(UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de
2015, el cual, entre otras reformas de gran calado, determiné el cambio de nom-
bre, tanto de la figura regulada que pasé a llamarse marca de la Unién Europea,
como el nombre de la Oficina encargada de la misma que fue bautizada como
Oficina de Propiedad Intelectual de la Unién Europea (EUIPO).

Finalmente, y también para facilitar el conocimiento y vigencia de las nor-
mas aplicables, se dicté Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unién Europea ((Ver-
sidn codificada) que se aplica desde 1 de octubre de 2017.

Por lo que se refiere a la organizacién judicial, los 6rganos judiciales de la
Unién Europea constituyen el denominado genéricamente como Tribunal de
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Justicia de la Unién Europea que agrupa a dos Tribunales. El inferior es el Tribu-
nal General y su superior el Tribunal de Justicia.

El Tribunal General es el competente para resolver los recursos que se
interponen frente a las decisiones de la EUIPO vy, particularmente, las dictadas
por la Camara de Recursos de este organismo. Las sentencias del Tribunal Gene-
ral pueden ser recurridas en casacion ante el Tribunal de Justicia.

Por su parte, el Tribunal de Justicia también tiene la competencia para re-
solver las cuestiones prejudiciales que le planteen los Tribunales nacionales de
los Estados miembros, asi como los Tribunales de Marca de la Unién Europea de
cada pais miembro.

Las sentencias de ambos Tribunales son accesibles a través de la pagina
www.curia.europa.eu no estando todas ellas redactadas en todos los idiomas ofi-
ciales de los Estados miembros; en particular, en espafiol. Las citas textuales y los
extractos que se recogen en la parte [C] del presente libro han sido traducidas al
espafiol por el autor cuando estaban en otro idioma, por lo que se recomienda la
lectura o, en su caso, trascripcion en el idioma oficial del procedimiento de cada
asunto.

Las principales ABREVIATURAS que se utilizan en la presente obra para
identificar los textos legislativos y 6rganos jurisdiccionales mencionados se dis-
ponen a continuacion.

Primera Directiva del Consejo de 21 de diciembre de
1988 relativa a la aproximacién de las legislaciones de
los Estados miembros en materia de marcas (89/104/

CEE).

Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproxi-
macidn de las legislaciones de los Estados miembros en
materia de marcas (Versién codificada).

Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la
aproximacién de las legislaciones de los Estados miem-
bros en materia de marcas.

DIRECTIVA Directiva 2004/48/CE relativa al respeto de los dere-
2004/48/CE chos de propiedad intelectual.

Reglamento 40/94 de 20 de diciembre de 1993 sobre la

marca comunitaria.

DM 89/104

DM 2008/95

DM 2015/2436

RMC 40/94
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RMC 207/2009 Reglamento 207/ 2909 de .2,6 de fﬁbrero de 2009 sobre
la marca comunitaria (versién codificada).
Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo
RMUE y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, por el que se
2015/2424 modifican el Reglamento (CE) n° 207/2009 del Conse-
jo sobre la marca comunitaria...
Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo
RMUE . .
2017/1001 y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de
la Unién Europea (Versién codificada).
EUIPO Oficina de Propiedad Intelectual de la Unién Europea.
TG Tribunal General.
TJ Tribunal de Justicia.
TJUE Tribunal de Justicia de la Unién Europea.
AT]J Auto del Tribunal de Justicia.
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La presente obra incluye la jurisprudencia mas relevante pronunciada durante 2023 por los
érganos jurisdiccionales de la Union Europea en materia de marcas. Con esta publicacién
se mantiene la linea continuista iniciada con los “Cuadernos de Jurisprudencia Europea”
que se editan desde 2020 dentro de la “Coleccién de Propiedad Industrial” de la Editorial
Reus. La primera parte incluye todas las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia;
todas ellas, relativas a cuestiones prejudiciales planteadas por los tribunales nacionales. La
segunda parte abarca una importante selecciéon de sentencias del Tribunal General clasi-
ficadas y agrupadas en funcién del tema tratado como, por e¢jemplo, cardcter distintivo o
descriptivo, marcas de forma, mala fe, marcas enganosas, renombre, riesgo de confusién,
uso de la marca etc. La tercera parte, se consagra a recopilar una serie de principios gene-
rales y criterios jurisprudenciales sobre cuestiones de fondo, ordenados de acuerdo con
una clasificacién que, con una finalidad prictica, recoge en extractos literales debidamente
identificados por cada materia tratada, la doctrina que se deriva de tales principios o crite-
rios. La obra culmina con una referencia bibliogréfica de los libros y articulos doctrinales
que en materia de marcas o en relacién con temas que pueden ser aplicados a las mismas,
han sido publicados en 2023 y principios de 2024.
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