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Ll recurso de casacion contra sentencias
de audiencias provinciales dictadas

en tnica instancia que resuelven recursos
contra resoluciones de la OEPM

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha dictado

una reciente sentencia en la que sienta

algunas pautas interpretativas especialmente relevantes
relativas a los recursos de casacion contra las sentencias
dictadas por las audiencias provinciales en los recursos
conftra las resoluciones que agotan la via administrativa
dictadas en materia de propiedad industrial

por la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas. Se tfrata
de la Sentencia num. 1261/2025, de 17 de septiembre
(ECLILES:TS:2025:38306).
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La competencia de la jurisdiccion civil
para conocer de los recursos contra las
resoluciones de la Oficina Espafiola de
Patentes y Marcas

Una de las principales reformas introdu-
cidas en su momento por la Ley Organi-
ca 7/2022, de 27 de julio, de modificacion
de la Ley Organica 6/1985, de 1de julio, del
Poder Judicial, en materia de Juzgados
de lo Mercantil, fue el traslado a la juris-
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diccion civil (en concreto, a las seccio-
nes especializadas en lo mercantil de las
audiencias provinciales) de la competencia
para conocer de los recursos contra las
resoluciones de la Oficina Espafiola de Pa-
tentes y Marcas (OEPM). En efecto, la Ley
Organica 7/2022 dio una nueva redaccion
al articulo 82.2.3.” de la Ley Organica del
Poder Judicial para atribuir a las seccio-
nes especializadas en lo mercantil de las
audiencias provinciales el conocimiento
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«de los recursos contra aquellas resolu-
ciones que agoten la via administrativa
dictadas en materia de propiedad indus-
trial por la Oficina Espafiola de Patentes
y Marcas». De este modo, las audiencias
provinciales actuan en instancia Unica y no
en apelacion, lo que no deja de generar
una cierta disfuncionalidad, pues, cuando
la nulidad o caducidad de un titulo de pro-
piedad industrial no se suscita ante la Ofi-
cina Espafiola de Patentes y Marcas, sino
que es objeto de una demanda recon-
vencional ante un tribunal, existe la doble
instancia, primero ante el correspondien-
te juzgado de lo mercantil (hoy, sec-
cion de lo mercantil del fribunal de instan-
cia) y, posteriormente, en apelacion ante
la audiencia provincial.

Por lo demas, no todas las secciones es-
pecializadas en materia mercantil de las
audiencias provinciales tienen la compe-
tencia para conocer de los recursos con-
tra las resoluciones de la Oficina Espariola
de Patentes y Marcas, del mismo modo
que —como es notorio— no todas las
secciones de lo mercantil de los tribunales
de instancia tienen competencia para el
conocimiento de los litigios en materia de
propiedad industrial. En efecto, en el or-
dinal 13.° bis del articulo 52.1 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, también introducido
por la Ley Organica 7/2022, se regula la
competencia territorial entre las distintas
secciones especializadas; queda claro
qgue la competencia para conocer de los
recursos conftra las resoluciones de dicha
oficina solo la tienen las secciones espe-
cializadas de las audiencias provinciales
qgue correspondan a las secciones de lo
mercantil de los tribunales de instancia
con competencia en propiedad indus-
trial. Se dispone asi que «[eln los recursos

contra aquellas resoluciones que agoten
la via administrativa dictadas en mate-
ria de propiedad industrial por la Ofici-
na Espafola de Patentes y Marcas seran
competentes las secciones especializadas
en materia mercantil de la audiencia pro-
vincial en cuya circunscripcion radique la
ciudad sede del Tribunal Superior de Jus-
ficia de la comunidad auténoma del do-
micilio del demandante o, en su defecto,
del domicilio del representante autoriza-
do en Espaia para actuar en su nombre,
siempre que el Consejo General del Poder
Judicial haya acordado atribuir en exclu-
siva a los juzgados de lo mercantil (hoy
secciones de lo mercantil del tribunal de
instancia) de esa localidad el conocimien-
to de los asuntos en materia de propiedad
industrial. También serédn competentes, a
eleccion del demandante, las secciones
especializadas de la audiencia provin-
cial en cuya circunscripcioén radique la
sede de la Oficina Espariola de Patentes
y Marcas».

El recurso de casacion contra senten-
cias de audiencias provinciales dictadas
en Unica instancia que resuelven recur-
sos contra resoluciones de la OEPM

2.]. Por ofra parte, la Ley Orgénica 7/2022
también modifico la Ley de Enjuicia-
miento Civil (LEC) para establecer la
posibilidad de recurrir en casacion,
ante la Sala de lo Civil del Tribunal Su-
premo, las sentencias dictadas por las
audiencias provinciales en los recursos
contra las resoluciones que agotan la
via administrativa dictadas en materia
de propiedad industrial por la Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas, asi
como la posibilidad de recurrirlas por
infraccion procesal ante las salas de

Octubre 2025



2.2.

lo civil y penal de los tribunales supe-
riores de justicia, que conoceran de
ellos como salas de lo civil.

No obstante, la reforma de los recur-
sos extraordinarios en materia civil
introducida posteriormente por el
Real Decreto Ley 5/2023, de 28 de
junio, modificé de nuevo la Ley de En-
juiciamiento Civil para suprimir el re-
curso extraordinario por infraccion
procesal y cambiar la disciplina del
recurso de casacion civil. Y, en esta
nueva regulacion, desaparecio —de
manera sorprendente— la mencion
expresa de la posibilidad de recurrir
en casacion las sentencias dictadas
por las audiencias provinciales al re-
solver recursos confra resoluciones
firmes de la Oficina Esparfiola de Pa-
tentes y Marcas. Sin duda, a la vista
del Real Decreto Ley 5/2023 no cabia
ofra conclusion que la de entender
que se frataba de un olvido —grave—
del legislador (que dice bastante poco
de la técnica legislativa que hace ya
mucho tiempo venimos padecien-
do), olvido que fue enmendado en el
Real Decreto Ley 6/2023, de 19 de
diciembre, que modifico de nuevo el
articulo 4771 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil para afladir que «seran
también recurribles en casacion las
sentencias dictadas por las audien-
cias provinciales en los recursos con-
tra las resoluciones que agotan la via
administrativa dictadas en materia de
propiedad industrial por la Oficina Es-
pafiola de Patentes y Marcas».

En relacion con los recursos de ca-
sacion contra las sentencias dicta-
das por las audiencias provinciales
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en los recursos contra las resolucio-
nes que agotan la via administrativa
dictadas en materia de propiedad
industrial por la Oficina Espafiola de
Patentes y Marcas, la Sala de lo Ci-
vil del Tribunal Supremo ha dictado
una reciente sentencia en la que
sienta algunas pautas interpretativas
especialmente relevantes. Se trata
de la Sentencia num. 1261/2025, de
17 de septiembre (ECLI:ES:TS:2025:
38306).

En ella, el alto tribunal destaca en
primer lugar que, dado que la vigente
redaccion del articulo 477.1.11 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil (llevada a
cabo por el Real Decreto Ley 6/2023)
permite recurrir en casacion las sen-
tencias dictadas por las audiencias
provinciales en uUnica instancia en los
recursos contra las resoluciones que
agotan la via administrativa en materia
de propiedad industrial por la Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas, «no
ofrece duda que todas las prescripcio-
nes que siguen a continuacion en los
siguientes parrafos del articulo 477 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre
los motivos (infraccidn de ley, interés
casacional, interés casacional noto-
rio) y ofros requisitos de formulacion
y admisibilidad son aplicables a es-
tos recursos de casacion. En conse-
cuencia, el recurso debe basarse en
la infracciéon de norma procesal o de
norma sustantiva; y debe justificar el
interés casacional, ya sea ordinario,
ya sea notorio».

Al respecto, el Tribunal Supremo con-
sidera que el recurso de casacion tie-
ne una naturaleza y una funcionalidad
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El recurso de casacion tiene una naturaleza
y una funcionalidad muy similares
a las del recurso de casacion ante

muy similares a las

del recurso de ca-
sacion ante el Tri-
bunal de Justicia
contra las senfen-
cias del Tribunal General que revisan
las resoluciones de la Oficina de Pro-
piedad Intelectual de la Unién Euro-
pea. Y, con ese presupuesto, el alto
tribunal espariol declara que su inter-
pretacion sobre la admision, el infe-
rés casacional y las materias propias de
examen en casacion se inspira en la
jurisprudencia sentada por el Tribunal
de Justicia. Habla a este respecto el
Tribunal Supremo de inspiracion, por-

el Tribunal de Justicia

interés casacional, asi como
los elementos de la sentencia
recurrida que supuestamente
se apartan de la legislacion
aplicable o de su interpre-
tacion  jurisprudencial.  Por
ello, no basta con reiterar o
reproducir las alegaciones ya
formuladas ante la Audiencia

Provincial.

que, obviamente, en la medida en que c) Las cuestiones de derecho
esa jurisprudencia del Tribunal de Jus- examinadas por la Audiencia
ficia se refiere a los recursos contra las Provincial pueden volver a
sentencias del Tribunal General, no es plantearse en el recurso de
directamente aplicable a los recursos casacion siempre que se im-
de casacion contra las sentencias de pugne la interpretacion o la
las audiencias provinciales dictadas al aplicacion del Derecho co-
conocer de recursos conftra las reso- munitario o nacional llevada
luciones de la Oficina Espafiola de a cabo por el tribunal pro-
Patentes y Marcas. Pero, pese a ello, vincial.

el Tribunal Supremo considera aplica-

bles los mismos criterios y pautas que d) El recurso de casacion se li-

sigue el Tribunal de Justicia.

Con esa premisa, el Tribunal Supremo
sienta las siguientes pautas, que —por
su claridad— reproducimos de modo
literal:

a) El objeto del recurso de ca-
saciéon es la sentencia de la
Audiencia Provincial, no la re-
solucion de la Oficina Espa-
Aola de Patentes y Marcas.

b) El recurso de casacion debe

identificar con precision el

mita a las cuestiones de dere-
cho, porque el Tribunal Su-
premo, mediante las senten-
cias de casacion en la mate-
ria, ejerce un control sobre
la calificacion juridica de los
hechos y las consecuencias
en derecho que de ello haya
deducido la Audiencia Pro-
vincial. Por ello, el recurso de
casacion debe estar basado
unicamente en la infraccion
de normas juridicas —pro-
cesales o sustantivas—,

con exclusion de cualquier
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apreciacion de naturaleza ex-

clusivamente factica.

e) La revision en casacion ha
de respetar, en principio, las
valoraciones realizadas por
los tribunales de instancia,
salvo que no sigan la doc-
trina del Tribunal de Justicia
de la Unién Europea vy la ju-
risprudencia de esta Sala de
manera manifiesta. No co-
rresponde a la Sala revisar el
enjuiciamiento realizado en
la instancia, para sustituirlo
por ofro, propio también de
un fribunal de instancia, sal-
VO que exista un claro interés
casacional y alguna razon
que justifique que este tribu-
nal de casacion se pronun-
cie sobre lals] cuestionles]
planteadals] en el recurso
(arts. 477.2 y 483.3 LEC).

3. El riesgo de confusion en materia de

marcas en sede casacional

Las anteriores pautas son aplicadas por el
Tribunal Supremo en la sentencia ahora
comentada a proposito de la existencia
de riesgo de confusidon entre marcas. Y,
asi, el tribunal destaca que la valoracién
del riesgo de confusion entre la marca
solicitada y las marcas previas oponentes
debe ser realizada, en primer lugar, por
la Oficina Espafiola de Patentes y Mar-
cas Yy, en sede judicial, por la correspon-
diente audiencia provincial ante la que se
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recurra la decision de la oficina. Pero no
le corresponde al Tribunal Supremo vol-
ver a valorar si media o no riesgo de con-
fusion (ni ninguno de los elementos que
deben ser apreciados para su comproba-
cion, como son la similitud de signos en-
frentados y de productos o servicios a los
que se pretenden aplicar, el caracter dis-
tintivo de los signos, etc.). En palabras del
Tribunal Supremo:

Lo determinante, a efectos de casacion,
es que la Audiencia Provincial no haya in-
fringido el precepto legal citado en este
primer motivo de casacion y haya apli-
cado correctamente la jurisprudencia
del Tribunal de Justicia y de este Tribu-
nal Supremo. Sus apreciaciones facticas
sobre la similitud denominativa de los
signos confrontados y el riesgo de con-
fusion que ello comporta no son revisa-
bles en este recurso extraordinario. Ese
control corresponde, primigeniamente,
a la Oficina Espafiola de Patentes y Mar-
cas, y por via de recurso ordinario a las
Audiencias Provinciales, mediante el sis-
tema de instancia unica diseflado por el
legislador; pero no a un tribunal de ca-
sacion.

De este modo, el Tribunal Supremo rei-
tera su jurisprudencia anterior', en la que
ya habia establecido que el juicio de con-
fusion es un juicio de valor que corres-
ponde al tribunal de instancia, que unica
y excepcionalmente puede ser revisado
en casacion cuando no se acomode de
forma relevante a las directrices marcadas
por la jurisprudencia de la propia sala 'y

! Sentencias 95/2014, de 11 de marzo; 497/2017, de 13 de septiembre; 775/2021, de 10 de noviembre,
y 205/2025, de 10 de febrero.
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por el Tribunal de Justicia de la Union
Europea en la interpretacion de la nor-
mativa aplicable. Y esta jurisprudencia,
ademas de estar en la linea de la sentada
por la Sala de lo Contencioso del Tribunal
Supremo (antes del traslado de la compe-
tencia en estas materias a la Sala de lo Ci-
vil), es equiparable a la que también sigue
el Tribunal de Justicia en relacién con los
recursos de casacion frente a resoluciones
del Tribunal General. De hecho, el Tribu-
nal Supremo recuerda expresamente que,
segun el Tribunal de Justicia, «el grado
de caracter distintivo que tiene la marca'y
la determinacion del caracter distintivo, o
su ausencia, de los distintos elementos de
un signo, su importancia en la impresion
global producida por el signo y la consta-
tacion de su grado de similitud conceptual
con otro signo, en principio, son ajenos
al recurso de casacion, cuando se basan
en apreciaciones de hecho»?.

La oponibilidad frente a terceros de
buena fe de la tfransmision de las marcas
que se oponen al registro de una marca
posterior

La Sentencia num. 1261/2025 de la Sala de
lo Civil del Tribunal Supremo es también
interesante porque, al resolver uno de los
motivos de casacion, analiza la problema-
tica de la oponibilidad frente a terceros de
los actos de transmision de una marca.

Como es sabido, la cuestion esta actual-
mente regulada en el articulo 46.3 de
la Ley de Marcas, segun el cual, los ac-
tos de transmision, dacion en garantia o

constitucion de derechos reales, licen-
cias, opciones de compra, asi como los
embargos u ofras medidas que resulten
del procedimiento de ejecucion «solo po-
dran oponerse frente a terceros de bue-
na fe una vez inscritos en el Registro de
Marcas».

En el caso concreto al que se refiere la
sentencia ahora comentada, la sociedad
que se opuso al registro de la marca en la
Oficina Esparola de Patentes y Marcas lo
hizo sobre la base de unas marcas previas
que habia adquirido antes de la oposicion,
pero la transmision se inscribié con pos-
terioridad a dicha oposicion, lo que llevo
al solicitante de la marca a considerar que
el oponente no podia hacer valer dichas
marcas.

No obstante, la Audiencia Provincial de
Madrid (Seccion 32.2) rechazé tal pre-
tension, argumentando que no se pue-
de desconocer que, cuando se solicitd la
marca en cuestion, ya estaban inscritos
los signos previos. Y, si el titular del signo
previo no puede ya alegarlo porque lo ha
transmitido, «parece innegable que de-
beria poder hacerlo quien no era sino su
sucesor a titulo universal, por mor de una
operacion societaria de transformacion
estructural. Lo que no tendria sentido es
negar la posibilidad de accionar un dere-
cho inscrito por el Unico que habia deve-
nido en su titular. Hay que tener presente
que la mencion legal del n.° 3 del ar-
ticulo 46 de la Ley de Marcas se cifie a
un criterio de oponibilidad, que no de va-
lidez ni de existencia, referido a la previa

2 Sentencias del Tribunal de Justicia de 21 de febrero del 2013, C-655/11 P; de 26 de julio del 2017,
C-84/16 P; de 30 de mayo del 2018, ass. acs. C-85/16 Py C-86/16 P; y de 5 de marzo del 2020, C-766/18 P.
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inscripcion de un derecho que en este
caso ya constaba en el Registro cuando
el recurrente pretendi¢ que accediese el
suyo, por lo que no cabria ignorar tal cir-
cunstancia cuando se plantea un proble-
ma de prioridad registral».

Pues bien, semejante interpretacion es
confirmada por el Tribunal Supremo, que
insiste en que, en este caso, el solicitante
de la marca posterior no era un tercero de
buena fe, toda vez que es un hecho pro-
bado que conocia la situacion real de ti-
tularidad de las marcas prioritarias. Adi-
cionalmente, el Tribunal Supremo también
trae a colacion su precedente Sentencia
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num. 748/2013, de 10 de diciembre, en
la que declaro que el articulo 46.3 de la
Ley de Marcas implica que «el protegido
no sea cualquier tercero, sino solo aquel
gue se encuentre en una posicion juridica
incompatible con la del titular del derecho
no inscrito». En todo caso, esa afirmacion
la hizo el alto tribunal al hilo de un caso
que nada fiene que ver con el presente,
pues se referia al posible efecto enervante
de la infraccion de una marca de la Union
a raiz de la autorizacion del titular de una
marca espanola prioritaria e idéntica como
consecuencia de no constar registrado el
negocio juridico por el que aquella autori-
zacion fue concedida a la demandada.

Advertencia legal: El contenido de este documento no se puede considerar en ninguin caso recomendacién o asesoramiento legal sobre cuestion alguna.

Para mas informacion, consulte nuestra web www.ga-p.com, o dirijase al siguiente e-mail de contacto: info@ga-p.com.
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