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Europa cuestiona la doctrina del Supremo en materia de marcas

La falta de declaracion
de nulidad de una marca
no impide al afectado
reclamar por infraccion

Lucia Sicre

MADRID. La Justicia europea podria
anular la doctrina del Tribunal Su-
premo que, en materia de derecho
de marcas, niega que se pueda ejer-
citar accién por infraccion de este

derecho en caso de que un tercero
registre una marca que ya existe, si
no existe una declaracién de nuli-
dad de la marca del infractor.
Segun las conclusiones presen-
tadas ayer por el abogado general
del Tribunal de Justicia de la Unién
Europea (TJUE), el italiano Paolo
Mengozzi, el derecho a prohibir la
utilizacién por terceros de un di-
bujo o modelo registrado “puede
ejercerse igualmente contra un ter-
cero que utilice un dibujo 0 mode-
lo propio registrado con posterio-

ridad, sin que sea necesario obtener
una previa declaracién de nulidad
de este ultimo dibujo 0 modelo”.
En este sentido, Mengozzi con-
cluye que “resulta irrelevante tan-
to la intencién del tercero como el
hecho de que el registro de su di-
bujo o modelo haya sido o no pos-
terior a un requerimiento extraju-
dicial en el que se exigia que pusiera
fin ala comercializacién de su pro-
ducto”. Un criterio que choca fron-
talmente con el mantenido por el
Alto Tribunal espafiol, que man-

tiene una orientaci6n jurispruden-
cial segin la cual la existencia de
una marca registrada posterior pro-
tege contra una accioén por infrac-
cién, por lo que en ese caso “no ha-
bria un acto ilegitimo mientras el
presunto infractor utilice su propia
marca registrada”.

De este modo, segtin el Supremo,
solo puede ejercitarse accién por
infraccidn tras haber obtenido la
declaracién de nulidad de la mar-
cadel infractor, cuestién que niega
el abogado general.

Se trata de uno de los primeros
asuntos en que se solicita al TTUE
que interprete el Reglamento
6/2002, sobre los dibujos y mode-
los comunitarios. En este caso, el
Tribunal resolveré una peticién de
decision prejudicial planteada por
el Juzgado n°l de lo Mercantil y n°1
de Marca Comunitaria de Alican-
te. Las conclusiones afirman que se
trata de “una cuestién que actual-
mente es objeto de un intenso de-
bate”, que gira en torno a la defini-
cién del concepto de terceros.
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