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Resumen

Este trabajo estudia algunos aspectos del régimen de conexion de causas entre procesos de infraccion
de una marca de la UE y expedientes de invalidacion de esta marca. A continuacion, se demostrara
que el RMUE solo trata la conexion que involucra a un proceso de infraccion y a un expediente de
cancelacion por caducidad o nulidad cuya solicitud se presentd ante la EUIPO con anterioridad a la
demanda de infraccion. La situacion que relaciona un proceso por infraccion con un expediente de
cancelacion presentado ante la EUIPO después de interpuesta la demanda de infraccion no constituye
un supuesto de conexion de causas sujeto al art. 132.1 del RMUE. Una solicitud de caducidad o nulidad
de la marca presentada ante la EUIPO, vistas las cosas en su conjunto, articula de facto la defensa
de fondo frente a la demanda por infraccion. Aunque se presente, tramite y resuelva por via directa,
esa solicitud se debe asimilar funcionalmente a una demanda de reconvencion, lo que no significa
que deba calificarse y tratarse como una demanda de reconvencion, pero si implica que el expediente
de caducidad o nulidad posterior a la demanda por infracciéon no puede tener consecuencias sobre la
continuidad o paralizacion de la tramitacion ordinaria del proceso de infraccion que no pueda tener
la reconvencion, empezando por la suspension del proceso de infraccion.

Abstract

This paper examines certain aspects of the connection of causes between infringement proceedings
of an EU trademark and invalidation proceedings for that trademark. It will then be shown that the
EU Trademark Regulation only addresses the connection involving an infringement proceeding and a
cancellation proceeding for expiry or invalidity, the application for which was filed with the EUIPO
prior to the infringement claim. A situation linking an infringement proceeding with a cancellation
proceeding filed with the EUIPO after the infringement claim has been lodged does not constitute a
case of connection of causes subject to Article 132.1 of the EU Trademark Regulation. An application
for expiry or invalidity of the trademark filed with the EUIPO, considered as a whole, effectively
constitutes the substantive defense against the infringement claim. Even if it is presented, processed
and resolved directly, that request must be functionally assimilated to a counterclaim, which does
not mean that it must be classified and treated as a counterclaim, but it does imply that the expira-
tion or nullity file subsequent to the infringement claim cannot have consequences on the continuity
or paralysis of the ordinary processing of the infringement process that the counterclaim cannot
have, starting with the suspension of the infringement process.
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|. PRELIMINAR

Estas notas tienen por objeto el estudio de
algunos aspectos del tratamiento de la conexion
de causas en la litigacion relacionada con la in-
fraccion de marcas de la UE, sustanciada entre
nosotros por tribunales del orden jurisdiccional
civil, y la invalidacion de la marca de la UE que
se dice infringida por razon de caducidad o nuli-
dad, iniciada y tramitada ante la EUIPO y en su
caso continuada, en fase de revision, ante el TG
y el TJUE. En particular, se dedican a examinar la
solucion que el RMUE establece para los casos de
conexidad generados por la tramitacion en para-
lelo de un proceso por infraccion de una marca
de la Unidn y un expediente de invalidacion por
caducidad o nulidad de esa misma marca. Aunque
no me referiré a otra modalidad de propiedad in-
dustrial, lo que a continuacion se dice respecto
de las marcas de la Union vale mutatis mutandis
para la litigacion relativa a los disefios industria-
les registrados de la UE.

La forma en que se ha solventado la conexion
de causas sirvio de sustrato para la concepcion de
los llamados Torpedos EUIPO y propici6 su utiliza-
cion para hacer frente a una demanda por infrac-
cion de una marca de la UE que todavia esta por
llegar. En su version clasica, los Torpedos EUIPO
son los expedientes de caducidad y nulidad ini-
ciados ante la EUIPO mediante la presentacion de
la correspondiente solicitud con la finalidad pri-
mordial de detener la tramitacion de un eventual
proceso por infraccion de la marca de la UE, cuya
demanda rectora aln no se ha presentado, hasta
que recaiga una resolucion o sentencia firme en
el expediente de invalidacion. Esta tactica no se
dirige tanto a prevalecer sobre el fondo cuanto
a bloquear vy dilatar el proceso por infraccion e
incluso a llevar a la demandante a abandonar su
propdsito de interponer o mantener las acciones

interpuestas contra actuaciones que pudieran
vulnerar el derecho de exclusiva que concede la
marca impugnada. En particular, la concepcion
de esta tactica viene propiciada por la confluen-
cia de la separacion e inacumulabilidad de los
cauces para la tramitacion de la invalidacion y
de la infraccion de la marca de la UE, de un lado,
y, de otro, la dependencia logico-sistematica de
la suerte de la posterior accion de infraccion res-
pecto de la que corra la peticion de invalidacion
que se resuelve por medio de la suspension de la
tramitacion del proceso por infraccion (proceso
torpedeado) hasta que se resuelve el expediente
de invalidacion en firme (expediente torpedo).

A esta version clasica del Torpedo EUIPO, ba-
sada en la anticipacion del expediente de inva-
lidacion de la marca al inicio del proceso por su
infraccion, se ha sumado la que podemos deno-
minar variante o modalidad espanola del Torpe-
do EUIPO porque ha encontrado el respaldo de
la Sentencia del Tribunal Supremo nim. 78/2025
—«UNICO»—. Segln este pronunciamiento, la pre-
sentacion tardia de la peticion de caducidad o
nulidad de la marca de la UE, esto es, su presen-
tacion cuando ya se habia iniciado el proceso de
infraccion, daria lugar a la suspension del proceso
de este Ultimo. No son pocas las dudas que susci-
ta esta doctrina, incluida su conformidad con la
letra y fines del régimen legal de la conexion de
causas, como ponen en claro las cuestiones pre-
judiciales planteadas ante el TJUE por la seccion
8.7 de la Audiencia Provincial de Alicante en el
asunto C-392/25 —«Bodegas Sanviver»—.

Il. MARCO NORMATIVO

La accién de invalidacion de las marcas de la
Unidon por caducidad o nulidad puede tramitarse
y resolverse, bien ante la EUIPO, por via direc-
ta —administrativa—, bien ante los tribunales de
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marcas de la Union, por via reconvencional —ju-
risdiccional— (arts. 58.1, 59.1, y 60.1 en relacion
con los arts. 63.1 y 128 del RMUE). Este control
compartido de la validez-invalidez de la marca
de la Union no tiene en cuenta el solapamiento
de procedimientos que puede producirse en el
caso de que la persona demandada no hubiera
anticipado su defensa por medio de la presenta-
cion de una peticion de invalidacion de la marca
antes de ser demandada por infraccion. Cabe en
este escenario prima facie la posibilidad de que
la demandada por infraccion ejercite la accion de
caducidad o nulidad por medio de una demanda
de reconvencion de la que conocera el tribunal
de marcas de la Union que corresponda, como, a
falta de norma del RMUE que lo impida, también
cabe la posibilidad de que impugne la marca de
la Union que se dice infringida por medio de una
peticion de caducidad o nulidad ante la EUIPO.

Por su parte, el Capitulo X del RMUE, bajo la
rubrica «Competencia y procedimiento en mate-
ria de acciones judiciales relativas a marcas de la
Union», aborda, entre otros extremos, el trata-
miento de la relacion entre los expedientes admi-
nistrativos para la invalidacion de la marcas de la
UE, que solo puede tramitar y resolver la EUIPO,
cuyas resoluciones estan sujetas a la revision ju-
risdiccional del TG y del TJUE, de un lado, y, de
otro, los procesos por infraccion de estas marcas,
de los que solo puede conocer un tribunal nacio-
nal de marcas de la UE. Considerados los efectos
de la caducidad y de la nulidad de la marca de
la UE y en especial su caracter retroactivo (art.
62 RMUE), la decision alcanzada en el expediente
que encauce su impugnacion constituye un pre-
supuesto logico de la sentencia que ponga fin al
proceso de infraccién. La solucion a la conexion
que de este modo existe entre expediente de in-
validacion y proceso de infraccion se encuentra
establecida en el art. 132.1 del RMUE y consiste

en la paralizacion del proceso de infraccion de
marca iniciado tras la presentacion de la peticion
de nulidad o caducidad en fecha anterior. Y se
completa con lo establecido en el art. 129.3 del
RMUE sobre «Derecho aplicable», a saber: «salvo
que el presente Reglamento disponga otra cosa,
el tribunal de marcas de la Union Europea apli-
cara las normas procesales que sean aplicables
al mismo tipo de acciones en materia de marca
nacional en el Estado miembro en cuyo territorio
radique ese tribunal».

Ill. MARCO NORMATIVO

De la pluralidad de vias para sustanciar el con-
trol de caducidad y nulidad de las marcas de la
UE y su respectiva configuracion resulta, como he
avanzado, que su objeto es competencia com-
partida por la EUIPO y los tribunales nacionales
de marcas de la UE. A la Oficina corresponde la
competencia para conocer y resolver las solicitu-
des de caducidad y nulidad en via directa, cua-
lesquiera que fueren los antecedentes y contexto
en que se suscite la accion de cancelacion: antes
de que se plantee la demanda de infraccion, la
impugnacion de la marca de la UE objeto de una
demanda por infraccion in fieri debe efectuarse
necesariamente ante la EUIPO. A los tribunales
de marcas de la UE corresponde, por su parte, la
competencia para sustanciar las demandas de re-
convencion por caducidad o nulidad de la marca
que sirve de base a una demanda por infraccion.

Si lo anterior es claro, las cosas no lo son tanto
cuando se trata de cuestionar si, tras la fecha
en que se tiene por presentada la demanda por
infraccion, la oposicion a la demanda que se base
en la caducidad o nulidad de la marca de la UE
solo puede articularse por medio de reconven-
cion, o si, por el contrario, puede la demandada
dejar pasar el plazo para deducir la reconvencion
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y, visto el desarrollo del proceso por infraccion,
promover mas adelante un expediente por via
directa ante la EUIPO para la invalidacion de la
marca de la UE cuya violacion denuncia la de-
manda, con el fin y efecto de que se paralice el
proceso por infraccion hasta que haya una deci-
sion firme sobre la invalidacion solicitada.

El RMUE carece de norma que, como el art. 61
bis.5 de la Ley de Marcas espanola, excluya la po-
sibilidad de que la eventual solicitud que interese
la cancelacion —por caducidad o nulidad— de la
marca de la UE controvertida pueda cursarse por
medio de una accion planteada en via directa,
iniciada cuando ya ha comenzado y todavia esté
vivo el proceso por infraccion. De ahi que con-
venga ante todo reparar en que en este escenario
la accion administrativa de invalidacion presenta
facetas distintas de las generales, de las que po-
see cuando se ejercita antes de que se presente
la accion de infraccion.

En efecto, una solicitud administrativa de ca-
ducidad o nulidad de la marca que se denuncia
infringida en una demanda presentada con ante-
rioridad, vistas las cosas en su conjunto, articula
de facto la defensa de fondo frente a la deman-
da de infraccion. Aunque se presente, tramite y
resuelva por via directa ante la EUIPO, esa so-
licitud de invalidacion equivale funcionalmente
a una demanda de reconvencion. En efecto, si
tras haberse iniciado un proceso por infraccion
ante un tribunal nacional de marcas de la UE la
persona demandada inicia un expediente admi-
nistrativo de invalidacion de la misma marca, ese
expediente forma parte de la respuesta material
a la demanda rectora de ese proceso, reuniendo
en ese caso las condiciones que el TJUE atribuye
a la reconvencion en el Derecho procesal de la
Union STJUE C-654/21 —«<LM»—). Aello se suma el
reiterado y visible silenciamiento de la oposicion

tardia en todas las ocasiones en las que el RMUE
trata de la oposicion previa, como sucede en sus
arts. 128.4y 132.1.

De ahi que, si bien el RMUE no acoge literal-
mente la regla del art. 61 bis.5 de la Ley de Mar-
cas, la peticion de invalidacion presentada ante
la EUIPO no debe merecer el mismo tratamiento
que se reserva a la presentada antes de la de-
manda por infraccién, empezando porque, veri-
ficada la perpetuatio juridictionis en el proceso
por infraccion de la marca de la UE, la solicitud
tardia de caducidad o nulidad de esa marca ante
la EUIPO no puede tener un trato distinto del que
tendria la reconvencion. Ello no significa, convie-
ne advertir expresamente, que el escrito de soli-
citud de invalidacion se recalifique y trate como
reconvencion, sino que no podra por la referida
via directa alcanzarse un resultado cuyo objeto
y circunstancias no se pudieran haber alcanzado
por una reconvencion.

IV. CONEXION DE CAUSAS

1.La determinacion de la
conexion de causas

Las disposiciones del art. 132 del RMUE y de
los preceptos concordantes del Capitulo X com-
ponen un ecosistema que tolera y fomenta que
la parte que prevé que va a ser demandada por
infringir una marca de la UE ponga en practica
una estrategia de oposicion a la esperable de-
manda por infraccion basada en la anticipacion
del litigio mediante la presentacion de la accion
de caducidad o nulidad dirigida contra la marca
de la Union disputada y deducida ante la EUIPO,
y, desde otro angulo, prestan a esta estrategia su
vis entorpecedora y dilatoria de la defensa de la
marca infringida.
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La situacion de discurrir paralelo de distin-
tos procedimientos en la que el fallo de uno de
ellos es presupuesto logico-juridico del fallo del
segundo no es calificada por el RMUE como pre-
judicialidad, sino como «conexion de causas» que
en relacion con el supuesto que aqui se anali-
za, ademas, no es una situacion procesal que se
trate como categoria genérica, definida por los
elementos, notas y circunstancias que constitu-
yen el minimo denominador comun de distintas
situaciones que merecen el mismo trato. Antes
bien, la determinacion de los procedimientos de
marcas de la Union concernidos por la conexion
de causas se desprende de una relacion de las
concretas situaciones procesales en las que, a los
ojos del legislador, se produce una conexion de
causas que debe resolverse de la forma prevista
en el Reglamento.

La técnica escogida para determinar las situa-
ciones que se someten a la regla de suspension
—su descripcion como caso de conexidad, y no
su subsuncion en una categoria genérica— impide
extender la condicion de procedimientos conexos
a procedimientos que no se hallen entre los des-
critos. En este sentido, el art. 132.1 del RMUE
describe solo un caso de conexion entre un pro-
ceso de infraccion de marca y un procedimiento
de cancelacion: aquel en que concurren un pro-
ceso de infraccion vivo, promovido por medio de
la correspondiente demanda ante un tribunal de
marcas de la UE, con un expediente administrati-
vo de cancelacion en curso que trae causa de que
«ante la Oficina ya se hubiera presentado deman-
da por caducidad o por nulidad» de la marca de la
UE que la demanda dice infringida. El empleo del
adverbio «ya» y del participio pasado «presenta-
da» en la proposicion del art. 132.1 del RMUE no
deja lugar a la duda: este precepto solo trata la
conexion que involucra a un proceso de infrac-
cion y a un expediente de cancelacion por cadu-

cidad o nulidad de una marca de la UE que trae
causa de una solicitud presentada ante la EUIPO
con anterioridad a la presentacion de la demanda
de infraccion ante el tribunal de marcas de la UE
que sea competente.

A estos efectos, la fecha de presentacion de
la demanda por infraccion es aquella en que se
presente ante el tribunal de marcas de la UE la
demanda de infraccion a condicion de que la de-
mandante no deje de tomar todas las medidas
que se le exijan para que se entregue al deman-
dado la cédula de emplazamiento, lo que puede
entenderse cumplido con el decreto de admision
de la demanda. Y la fecha de presentacion de la
solicitud de cancelacion por caducidad o nulidad
dirigida a la EUIPO es aquella en que se haya
efectuado el pago de la tasa correspondiente.

2. El régimen de la suspension

La suspension del proceso por infraccion de
una marca de la UE no es consecuencia necesa-
riamente derivada de la apreciacion de uno de
los casos de conexion de causas del art. 132.1
del RMUE. Lo deja claro el pasaje inicial de esta
norma, que condiciona la suspension a que «no
existan razones especiales para proseguir el pro-
cedimiento~» por infraccion y prevé en todo caso
la celebracion de una audiencia antes de decidir
si procede la suspension o no. Entre las razones
especiales para no suspender el proceso se men-
cionan la manifiesta debilidad del caso de cadu-
cidad o nulidad promovido para obtener la cance-
lacion de la marca; la limitacion de la defensa de
caducidad o nulidad a solo algunos de los signos
o de los productos o servicios que en la demanda
de infraccion se dicen comprendidos en su ambito
de proteccion; o la interposicion por terceros de
demandas de caducidad o nulidad en expedien-
tes paralelos con razonables expectativas de que
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prosperen.

La suspension del fallo no significa que deba
el tribunal concluir la entera tramitacion del pro-
ceso por infraccion y suspenderla en el momento
inmediatamente anterior a la deliberacion y de-
terminacion del sentido de los distintos pronun-
ciamientos requeridos que deben figurar en el
fallo. Obran a favor de una mayor flexibilidad en
la eleccion del tramite procesal en el que se pro-
ducira la suspension la referencia al proceso que
se encuentra en el inciso inicial del art. 132.1 del
RMUE, donde se prevé que en presencia de razo-
nes especiales los tribunales de marcas de la UE
podran acordar que prosiga el proceso, y no que
se emita el fallo; asi como la discordancia que se
puede advertir entre las distintas versiones idio-
maticas acerca de este extremo, pues mientras
que la version espaiola se refiere al fallo, las ver-
siones inglesa, alemana, italiana, francesa, por-
tuguesa o neerlandesa se refieren al proceso.

V. INAPROCEDENCIA DE LA
SUSPENSION DEL PROCESO

POR INFRACCION COMO
CONSECUENCIA DE LA ACCION DE
CADUCIDAD O NULIDAD TARDIA

Ninguna norma del RMUE trata la situacion
procesal en que la solicitud de cancelacion direc-
ta se hubiera presentado ante la EUIPO después
de que se hubiera presentado la demanda por in-
fraccion ante el tribunal nacional de marcas de la
Union. De ahi que el art. 132.1 del RMUE no sirva
para fundar la suspension del proceso por infrac-
cion como consecuencia de la accion de nulidad
o caducidad tardiamente deducida ante la EUIPO.

Esta es, por otra parte, la interpretacion del
alcance del entonces art. 104 del Reglamento
de la Marca Comunitaria —version codificada—,

ahora art. 132.1 del RMUE, que realizé el BGH
aleman en su sentencia <VOODOO~» de 2013, que
al respecto concluyé que no cabe la suspension
del proceso si la accion por violacion de marca
se interpuso antes que la solicitud de declaracion
de caducidad o nulidad de la marca comunitaria,
con apoyo en la expresa consideracion de que la
suspension del fallo produciria una inaceptable
dilacion del proceso. Esta misma doctrina habia
aplicado el BGH en relacion con el art. 91 del
Reglamento de Dibujos y Modelos Comunitarios
en su sentencia «Kinderwagen» de 2011 sobre di-
senos industriales comunitarios registrados, cuyo
texto coincide con el del art. 132.1 del RMUE en
lo que aqui se considera.

No constituye un supuesto de conexion de
causas del art. 132.1 del RMUE la situacion que
relaciona los procesos por infraccion de una mar-
ca de la UE con los procedimientos de caducidad
y nulidad que comienzan con la presentacion de
la solicitud de cancelacion en via directa ante la
EUIPO después de que fuera presentada la de-
manda rectora del proceso de infraccion. Y si no
lo constituyen no es porque sea distinta la inci-
dencia que puede tener la resolucion del proce-
dimiento de caducidad o nulidad sobre el proceso
de infraccion, sino por la determinacion legal de
la conexion de causas regulada en el RMUE solo
es la que se produce cuando el proceso de in-
fraccion en curso trae causa de una demanda por
infraccion presentada después de que lo fuera la
peticion de caducidad o nulidad ante la EUIPO,
pero no a la inversa.

Tampoco es posible aplicar el art. 132.1 del
RMUE por analogia al grupo de casos de conexi-
dad ahora examinado. La claridad y larga vigen-
cia de su texto, que ya se encontraba en el art.
100 del Reglamento de la Marca Comunitaria y en
el art. 104 de su version codificada, revelan con
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nitidez bastante que la falta de su mencién no
es una laguna, porque el silencio de la norma en
este caso no es contrario sino plenamente confor-
me con el plan del legislador.

El Reglamento cuenta con una norma subsi-
diaria que resulta de interés para solucionar la
situacion procesal considerada. Me refiero a la
remision del art. 129.3 del RMUE a «las normas
procesales que sean aplicables al mismo tipo de
acciones en materia de marca nacional». Entre
las normas procesales nacionales se cuenta, en el
caso espanol, el art. 61 bis.5 de la Ley de Marcas,
que solo admite que, si no se hubiera impugnado
ante la EUIPO antes de la fecha de presentacion
de la demanda por infraccion, la defensa de la
demandada se pueda fundar en la invalidacion de
la marca si se plantee por via de reconvencion.
Asi se soluciona la amenaza que para la seguridad
juridica supone el riesgo de soluciones contradic-
torias y que para la economia procesal representa
la duplicacion de los procesos.

Pero es dudoso que la norma de la Ley de Mar-
cas impida a la demandada presentar una soli-
citud de caducidad o nulidad tardia, porque no
viene a integrar ninguna laguna del Reglamento.
En efecto, la sola consideracion de la situacion
de conexion descrita en su texto no dignifica que
todo silencio sobre este extremo niegue la posi-
bilidad de promover procesos paralelos de inva-
lidacion de la marca de la UE con posterioridad
la fecha de verificacion del inicio de infraccion.
Esta ademas solucion es coherente con el Regla-
mento, porque ninguna de sus disposiciones trata
explicitamente de la posibilidad de oponer a la
demanda de infraccion una caducidad o nulidad
interesada ante la EUIPO después de haberse ini-
ciado el proceso , que conocieron su momento
para articular su defensa procesal sin desventaja
ni lesion del principio de igualdad de armas.

En el Derecho de marcas de la Union, la re-
convencion frente a la demanda de infraccion
tiene la consideracion de «demanda distinta y
autéonoma», cuyo «tratamiento procesal es inde-
pendiente de la demanda principal y que puede,
asi, sustanciarse aun cuando se desestimen las
pretensiones deducidas por el demandante prin-
cipal», siendo su finalidad «ampliar el objeto del
litigio y que se reconozca una pretension distinta
y autonoma de la demanda principal, en particu-
lar con el fin de que se declare la nulidad de la
marca de que se trate», seglin establece la STJUE
C-256/21 —«Gemeinde Bodman-Ludwigshafen»—.

Esta solucion es igualmente coherente con las
normas que abordan el tratamiento de otros as-
pectos de la conexidad de procesos. El art. 128.4
del RMUE, tras establecer un sistema de comuni-
caciones encaminado a alertar de la existencia
de una conexion de causas por haberse iniciado
el expediente de caducidad o nulidad antes que
el proceso de infraccion, sin que exista prevision
paralela en sentido inverso, prevé la suspension
del proceso posterior, que es el de infraccion: «Si
se hubiera presentado ya ante la Oficina una so-
licitud de caducidad o de nulidad de la marca de
la Union con anterioridad a la interposicion de
la demanda de reconvencion, la Oficina comuni-
cara este hecho al tribunal, que suspendera el
procedimiento de conformidad con el art. 132,
apartado 1, hasta que la resolucion sobre la so-
licitud adquiera caracter definitivo o se retire la
solicitud».

VI. RECAPITULACION

Las disposiciones del Capitulo X del RMUE no
reconocen ni pueden servir para fundar el reco-
nocimiento de una marca de la Union Europea
promoviendo de que la demandada puede conse-
guir la paralizacion del proceso de infraccion un
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expediente de cancelacion de la marca en cues-
tion por caducidad o nulidad ante la EUIPO tar-
diamente, esto es, después de haberse iniciado el
proceso por infraccion. No admite el Reglamento,
en suma, la modalidad de Torpedo EUIPO que la
STS del caso «UNICO» ha puesto en escena.

En efecto, el procedimiento en via directa
promovido por la solicitud de caducidad o nuli-
dad presentada ante la EUIPO después de que se
iniciara el proceso por infraccién no genera uno
de los supuestos de conexion de causas sujetos al
art. 132.1 del RMUE que, salvo que circunstancias
excepcionales requieran lo contrario, el tribunal
de marcas de la Union debe resolver acordando
la suspension del proceso por infraccion mas an-
tiguo hasta la terminacion del procedimiento de
caducidad o nulidad mas moderno por medio de
resolucion o sentencia firme. De hecho, el art.
132.1 del RMUE excluye que el proceso de in-
fraccion de la marca de la Union anterior sea el
proceso cuya tramitacion se suspende hasta que
finalice un procedimiento posterior.

En el caso espaiol, ademas, la remision a las
normas nacionales sobre la misma clase de proce-
sos que se encuentran en el art. 129.3 del RMUE
y conduce al art. 61 bis.5 de la Ley de Marcas,
que solo contempla que la oposicion a la deman-
da de infraccion por medio de la impugnacion de
la marca de la Union se articule por medio de una
demanda reconvencional. Es dudoso que la nor-
ma de la Ley de Marcas impida a la demandada
presentar una solicitud de caducidad o nulidad
tardia, porque no viene a integrar ningln hueco
del Reglamento. Pero no lo es que esa solicitud
tardia cumpla funcionalmente la misma mision
que la reconvencién, pues se presenta en res-
puesta a la demanda de infraccion y en su caso
conduce a la cancelacion de la marca con efectos
retroactivos. Por ello debe rechazarse que la de-

mandada alcance por esta via objetivos que no
podria alcanzar con una reconvencion, como es
la paralizacion de la tramitacion del proceso por
infraccion.

De lo anterior no se sigue ninguna merma de
derechos sustantivos o procesales de la deman-
dada. La demandada se pone en una situacion
menos favorable que la prevista para los casos de
conexion de causas en el art. 132.1 del RMUE por
mero calculo estratégico, que sin justificacion le-
gitima provocara un retraso no menor en tener un
fallo sobre el fondo en el proceso de infraccion,
lo que determina una merma en la eficacia de
la proteccion juridica de las marcas de la Union
objeto de a demanda rectora del proceso debida
precisamente a la configuracion procesal escogi-
da por la persona demandada para oponerse a la
demanda por infraccion, incompatible con lo es-
tablecido en la Directiva 2004/48/CE.
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