
Lafaltadedeclaración
denulidaddeunamarca
noimpide al afectado

reclamarporinfracción

LucíaSicre

MADRID .LaJusticiaeuropeapodría
anular la doctrinadelTribunal

Supremoque ,

enmateriadederecho

demarcas
, niegaquesepueda

ejercitar acciónporinfracción deeste

derechoencasodequeuntercero

registreunamarcaqueyaexiste
,

si

noexisteunadeclaración de
nulidadde la

marcadelinfractor.

Según lasconclusiones
presentadasayerpor el abogado general
delTribunaldeJusticiade la Unión

Europea (

TJUE
)

,

el italianoPaolo

Mengozzi ,

el derecho a prohibir la

utilizaciónportercerosdeun
dibujo o modeloregistrado

"

puede

ejercerse igualmente contraun
terceroqueutiliceundibujo o

modelo propioregistradoconposterio

ridad
,

sinqueseanecesarioobtener

unapreviadeclaracióndenulidad
deesteúltimodibujo o modelo "

.

Enestesentido
, Mengozzi

concluyeque
" resulta irrelevante

tanto la intención deltercerocomo el

hechodeque el registrodesu

dibujo o modelohayasido o no
posterior a unrequerimiento
extrajudicialen el queseexigíaquepusiera
fin

a la comercializacióndesu
producto

"

. Uncriterioquechoca

frontalmente con el mantenido por el

AltoTribunalespañol , queman

tieneunaorientación

jurisprudencial según la cual la
existenciade

unamarcaregistradaposterior
protege

contraunaacciónpor
infracción

, por lo queenesecaso "

no

habríaunactoilegítimomientras el

presunto infractor utilicesupropia
marca registrada

"

.

Deestemodo
, según el Supremo ,

sólopuedeejercitarseacciónpor
infraccióntrashaberobtenido la

declaracióndenulidadde la

marcadelinfractor
,

cuestiónqueniega
el abogadogeneral.

Europacuestiona la doctrinadelSupremoenmateriademarcas

Setratadeunodelosprimeros
asuntosenquesesolicita al

TJUE

que interprete el Reglamento
6

/

2002
,

sobre losdibujos y

modelos comunitarios .
Enestecaso

,

el

Tribunal resolveráunapeticiónde
decisiónprejudicial planteadapor
el Juzgadon?1de lo Mercantil

y

n?1

deMarcaComunitaria de
Alicante

.
Lasconclusionesafirmanquese

tratade " unacuestiónque
actualmente esobjetodeunintenso
debate

"

, quegiraentorno a la

definición delconceptodeterceros.
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