
Juzgado Mercanti núm. 3 de Vaiencia

Juicio ordinario 695/20

SENTENCIA núm. 181 / 2021

En Valencia, a 10 de mayo de 2021.

Eduardo Pastor Martínez.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En fecha de 14 de septemmre de 2020, la representación procesal de Consejo

General  de Colegios Ofciales de Dietstas-Nutricionistas,  corporación de derecho púmlico,  ha

formulado  demanda  de  juicio  ordinario  contra  el  Consejo  General  de  Colegios  Ofciales  de

Dietstas-Nutricionistas  (antes  Consejo  General  de  Colegios  Profesionales  de  Dietstas-

Nutricionistas) mediante la que ha suplicado:

“(…) se dicte en su día Sentencia en la que:

a) Declare que la marca citada ha de ser transferida a mi representada,

b) Declare que las eventuales licencias y demás derechos de terceros sobre la

misma  se  extnnuirán  por  la  inscripción  del  nuevo  ttular  en  el  Renistro  de

Marcas, sin perjuicio del derecho que les asista a reclamar de su transmitente.

c)  Declare  que  la  demandante  es  la  única  persona  lenitmada  para  usar  la

denominación Consejo General de Colenios Ofciales de Dietstass-utricionistas

en cualquier plataforma pública, perfl o red social o, en defnitva, comunicar

públicamente su condición de Consejo General de Colenios Ofciales de Dietstass

-utricionistas,  condenando  a  la  demandada  a  estar  y  pasar  por  la  anterior

declaración.

d) Condene en costas a la demandada”.

Las alegaciones relevantes de la parte actora pueden resumirse así:

1.- La actora es la única corporación de derecho púmlico encargada de la representación

y coordinación de los Colegios Ofciales de Dietstas-Nutricionistas en España.

2.- Así, en femrero de 2019 acaeció la pumlicación de la Orden SCB/85/2019, de 16 de

enero,  por  la  que  se  pumlican  los  Estatutos  provisionales  del  Consejo  General  de  Colegios

Ofciales de Dietstas- Nutricionistas y se dio cumplimiento por la entonces mayoría de Colegios

autonómicos a la Dª. Adicional Segunda, apartado 1º de la Ley 19/2014, de 15 de octumre, por la

que se crea el  Consejo General  de Colegios Ofciales de Dietstas-Nutricionistas.  Tras ello,  la

actora adquirió personalidad jurídica y plena capacidad de omrar como entdad púmlica.

3.- Desde entonces, la actora ha sido reconocido como interlocutora de la profesión y en

tal condición actúa ante el Ministerio de Sanidad.

4.- La demandada es una entdad con forma jurídico-privada, de consttución notarial,
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por la que se pretendía la creación del Consejo General de Colegios, con el CIF propio de una

asociación y que hamría de hamerse extnguido según avanzase el proceso. Años después de la

promulgación de la Ley que hamilitama la consttución, la Ley 19/2014, de 15 de octumre, por la

que se crea el Consejo General de Colegios Ofciales de Dietstas-Nutricionistas y a la vista de la

pérdida de representatvidad derivada de diversas circunstancias, algunas de las personas que

hamían  venido rigiendo el  proceso de creación  del  Consejo  General  decidieron  conservar  el

control  de la  insttución separándose de la  legalidad, con manifesta infracción de la  Ley de

creación.

5.-  De  este  modo,  la  demandada  pretende  coexistr  con  la  corporación  de  derecho

púmlico que hamría de susttuirla.

6.- En partcular, en fecha de 4 de junio de 2018 la demandada solicitó el registro de la

marcan  nacional  núm.  3722026(8),  “Consejo  General  de  Colegios  Ofciales  de  Dietstas-

Nutricionistas”, en las clases 41 y 42 del nomenclátor, que en efecto omtuvo en fecha de 16 de

enero de 2019. Su representación gráfca es la siguiente:

7.- Se ejercita la acción de reivindicación de marca prevista en el art. 2.2 LM, por fraude

de tercero con violación de omligaciones legales, siendo que la ttularidad de dicha marca deme

estar  reservada  a  la  entdad  que  ostenta  la  condición  jurídica  de  Consejo  General  y  en  el

contexto de un conficto de preferencias entre ese Consejo y la entdad de naturaleza privada

demandada.

Segundo. Admitda a trámite la demanda, se acordó el traslado a la demandada con

emplazamiento para contestación, según consta.

Tercero.  Mediante Auto de 5 de noviemmre de 2020, se desestmó la declinatoria por

falta de jurisdicción formulada por la parte demandada. 

Cuarto.  La demandada contestó a la demanda en fecha de 14 de diciemmre de 2020,

para solicitar su desestmación e imposición de costas a la actora, según consta.

Las alegaciones relevantes de la parte demandada pueden resumirse así:

1.- La parte actora adolece de la capacidad para ser parte, al no hamer cumplido con los

requisitos formales y materiales exigimles para la consttución de un Consejo General, deviniendo

entonces en uno ilegítmo.

2.- Los promotores de la parte actora solo fueron unos disidentes de la creación de la

demandada,  su  asammlea consttuyente es  una nula,  el  Ministerio  acamó asumiendo para  la

actora los estatutos elamorados para la demandada y en ningún caso resulta acreditado que la
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actora dema ser considerada interlocutora válida con los organismos púmlicos.

3.-  La  parte  demandada,  por  el  contrario,  es  una corporación  de  derecho púmlico y

legítma  ttular  de  la  marca  reivindicada.  Actualmente,  hasta  diez  Colegios  Profesionales

nacionales  están  partcipando  de  los  órganos  de  gomierno  de  la  parte  demandada  y  ha

desarrollado con normalidad todos los hitos necesarios para su válida consttución.

4.- No concurren los presupuestos necesarios para el éxito de la acción, en la medida en

que ni  la  actora es ttular de un mejor derecho marcario  que la  demandada, al  no hamerse

consttuido legítma y regularmente. A su vez, la demandada no incurrió en infracción alguna,

legal o contractual,  cuando solicitó el registro de la  marca reivindicada en el contexto de la

preparación de los actos necesarios para su consttución. En partcular, la demandada no incurrió

en mala fe al solicitar ese registro, puesto que ostenta el ttulo de Consejo General.

Quinto. Las partes fueron convocadas para la celemración de audiencia previa, que tuvo

lugar el día 11 de femrero de 2021, con el resultado que consta en Autos. Se señaló el día 4 de

mayo de 2021 para la celemración de vista principal.

Sexto. Mediante  Auto de 22 de femrero de 2021,  se  resolvió  la  desestmación de la

excepción procesal formulada por la demandada, de falta de capacidad de la actora para ser

parte.

Séptmo. Llegado el  día  de la  vista principal,  fueron agotadas sus fnalidades tras  el

interrogatorio del legal representante de la actora (D. Luis) y del testgo Sr. Russolillo. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Desestmación de ia demanda. 

1.-  Demo  desestmar  la  acción  reivindicatoria  entamlada  por  la  actora,  al  no  poder

apreciar en el caso la concurrencia de los presupuestos necesarios para el éxito de la acción,

según  señalaré  a  contnuación  y  en  unidad  de  fundamento.  Después,  ofreceré  un

pronunciamiento en materia de costas procesales.

Segundo.- Ausencia de presupuestos para ei éxito de ia acción.

2.- Dispone el art. 2.2 LM que: “(c)uando el renistro de una marca hubiera sido solicitado

con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una oblinación lenal o contractual, la

persona perjudicada podrá reivindicar ante los tribunales la propiedad de la marca, si ejercita la

oportuna acción reivindicatoria con anterioridad a la fecha de renistro o en el plazo de cinco

años a contar desde la publicación de éste o desde el momento en que la marca renistrada

hubiera comenzado a ser utlizada conforme a lo previsto en el artculo 39”.

3.-  Porque  la  marca  tammién  puede  ser  entendida  como  omjeto  de  propiedad,  ese

precepto permite la posimilidad de ejercitar una acción reivindicatoria somre marca ajena si ha

existdo una conducta fraudulenta por parte de quien solicita y omtene el registro marcario, con

perjuicio de los derechos del reivindicante. 

4.- Se trata de advertr una vinculación entre el perjudicado y la marca como omjeto de

propiedad, una suerte de expectatva posesoria que, normalmente, responderá a dos escenarios

posimles,  relacionados en cualquier  caso con  una  situación de despojo  posesorio.  El  primer
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supuesto, recurrente, el registro en exclusiva de una marca cuya creación fue resuelta de manera

común,  es  decir,  la  defraudación  de  los  derechos  de  un  socio  o  partcipe  en  el  momento

incipiente de consttución de una empresa o iniciatva equivalente que luego se frustra,  que

tammién puede comprender el comportamiento desleal de un agente o franquiciado. El segundo

supuesto, tammién recurrente, la  existencia de un signo distntvo no registrado que ha sido

usado por el perjudicado con la intensidad sufciente para consolidar las funciones marcarias y

que, prevaliéndose de la ausencia de registro, ha sido precisamente registrado por un tercero

con  fnalidad  especulatva.  Esta  aplicación  práctca  del  precepto  se  constata  de  la  doctrina

sentada por el TS, así en la STS (1ª), núm. 85/2018, de 14 de femrero de 2018, Ponente Pedro

José Vela Torres:

“2.s La jurisprudencia de esta sala (por ejemplo, sentencia 391/2013, de 14 de

junio) ha establecido que la acción reivindicatoria de una marca nacional o de un

nombre comercial, tal y como viene renulada en el art. 2.2 LM, consttuye un

modo especial de adquirir la ttularidad del sinno, previamente renistrado por

otro,  cuando  este  renistro  fue  solicitado  "con  fraude  de  los  derechos  de  un

tercero o con violación de una oblinación lenal o contractual". Ordinariamente

alcanza  a  supuestos  de  renistro  de  una  marca  o  nombre  comercial  por  el

distribuidor  o  anente,  y,  en  neneral,  a  los  de  abuso  de  confanza  o

incumplimiento de un deber de fdelidad, que presuponen una previa relación

entre las partes (tercero defraudado y solicitante de la marca). Es a lo que, a

sensu contrario, se refere la sentencia de esta sala 302/2016, de 9 de mayo, al

decir que:

``Cuando no existe relación contractual o lenal entre las partes ni fraude en el

renistro, en el sentdo del art. 2.2 LM, nos encontramos fuera del supuesto de

hecho objeto de la acción reivindicatoria marcaria".

También  hemos  dicho en  la  ya  citada  sentencia  391/2013  y  en  la  sentencia

70/2017, de 8 de febrero, que el presupuesto previsto en el art. 2.2 LM para

justfcar  la  acción  reivindicatoria  (renistro  de  una  marca  con  fraude  de  los

derechos de un tercero o con violación de una oblinación lenal o contractual),

alcanza también a supuestos "de renistro de mala fe de una marca o nombre

comercial para aprovecharse de la reputación ajena. Es lo que en la doctrina se

describe como "renistro de una marca del que resulte el aprovechamiento o la

obstaculización injustfcados de la posición nanada por un tercero sin que haya

mediado vinculación alnuna entre las partes en el conficto””.

5.-  Esta jurisprudencia nacional  encuentra su germen en el  leadinn case comunitario

somre la misma cuestón, STJUE, 1ª, de 11 de junio de 2009, asunto C- 529/07, Lindt, cuando

concluyó que:

“(…) para apreciar la existencia de la mala fe del solicitante en el sentdo del

artculo 51, apartado 1, letra b), del Renlamento (CE) nº  40/94 del Consejo, de 20

de  diciembre  de  1993,  sobre  la  marca  comunitaria,  el  órnano  jurisdiccional

nacional debe tener en cuenta todos las factores pertnentes propios del caso de

autos y que existan en el momento de presentar la solicitud de renistro de un

sinno como marca comunitaria, y, en partcular:
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sel hecho de que el solicitante sabe, o debe saber, que un tercero utliza, en al

menos un Estado miembro, un sinno idéntco o similar para un producto idéntco

o similar que puede dar lunar a confusión con el sinno cuyo renistro se solicita;

sla intención del solicitante de impedir que dicho tercero contnúe utlizando tan

sinno, así como

sel nrado de protección jurídica del que nozan el sinno del tercero y el sinno cuyo

renistro se solicita”.

6.-  En  la  dicción  del  mismo  precepto  reproducido  y  por  añadidura  de  la  omtención

fraudulenta  del  signo  reivindicado,  todavía  puede  advertrse  una  segunda  causa  para  la

estmación  de  una  acción  de  esta  clase,  según  el  carácter  disyuntvo  de  la  posimle

fundamentación  de  la  acción  reivindicatoria  en  una  eventual  violación  contractual  o  legal

determinante de la omtención del signo y como mecanismo de perturmación del dominio del

legítmo ttular del signo.

7.-  La  demanda  es  especialmente  parca  en  la  expresión  de  la  fundamentación

tpicamente  marcaria  de  la  acción  que  ejercita,  como  oportunamente  ha  censurado  la

demandada durante el proceso. Así,  he considerado necesario antcipar la expresión de este

marco jurídico a la recapitulación de hechos relevantes para la solución del caso, como humiera

resultado más ortodoxo, por dos razones.

8.- En primer lugar, porque eso es relevante para evidenciar que el actor no plantea,

stricto sensu, un proceso marcario o al menos no uno construido de la forma más convencional,

sino más mien un conficto de representatvidad en el contexto de la creación paralela de una

entdad  de  derecho  púmlico  y  representatva  del  sector  profesional  de  los  nutricionistas  y

dietstas  -la  actora-  y  otra  privada  pero  preexistente  y  que  aspira  a  la  cualifcación  de  su

naturaleza mediante el mismo  iter de consttución -la demandada-. Eso solo se explica tras la

escisión, reconocida en ammos escritos de postulación, de los Colegios Profesionales españoles

en dos mloques alternatvos y enfrentados para la creación de un Consejo General.

9.-  Lo  que  ocurre  es  que  este  proceso,  su  omjeto  y  sus  presupuestos,  no  pueden

confundirse con uno para la discusión somre las distntas disputas inherentes a ese itnerario de

consttución, sanación de sus patologías o concesión de una mayor o menor legitmidad a cada

una de las partes para la representación de un mismo estamento profesional.

10.-  Todo  eso  escapa  de  las  capacidades  de  examen  prejudicial  de  cuestones

contenciosas de un juez civil para la solución de un proceso marcario en el art. 42.1 LM. En

partcular, porque la actora no censura la falta de personalidad jurídica de la demandante -a la

que no reclama imputándole precisamente una personalidad irrenular- y, después, reconoce que

su propia consttución fue posterior al momento de solicitud de la marca, en la reconstrucción

temporal de los hitos más elementales de su narración de hecho. De otro modo, el registro de la

marca no podría ser reivindicado, sino declarado nulo en los arts. 9.1d y cc LM. Por el contrario,

la actora reconoce la marca como válida y, por eso, la reivindica. Nada más puede avanzarse en

ese plano,  máxime cuando el  proceso de consttución administratvo de una y  otra  entdad

parece no hamerse agotado y mientras entre las partes existe todavía una intensa confictvidad

contenciosa, respecto de la que ninguna de ellas ha interesado en este caso la solución del art.

42.3  LEC.  Por  mi  parte,  a  ttulo  meramente  prejudicial  e  indiciario  asumiré  la  validez  y
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legitmidad de una y otra parte afectada por el proceso.

11.-  En segundo lugar, porque, precisamente por ese motvo, la solución del caso no

necesita  de  la  enumeración  minuciosa  y  prolija  de  todos  los  hitos  relacionados  con  la

consttución de una y  otra  parte  en  el  proceso.  Por  el  contrario,  considero  que los  hechos

relevantes para tomar una decisión pueden ser enumerados así:

(i)  Mediante Ley 19/2014, de 15 de octumre, se creó el Consejo General de Colegios

Ofciales de Dietstas Nutricionistas. La norma estamlecía un proceso de etapas sucesivas para la

creación  de  una  entdad  sujeta  al  derecho  púmlico,  con  plena  personalidad  jurídica  y  que

desarrollara  las  fnalidades  insttucionales  que  le  demían  ser  inherentes  (extremo  no

controvertdo).

(ii) Por acta notarial de 28 de noviemmre de 2014, se ratfcó la consttución de comisión

gestora llamada a desarrollar ese proceso legal de consttución mediante la elamoración de unos

estatutos  provisionales  (extremo  no  controvertdo).  De  dicho  otorgamiento  resulta  la

personalidad jurídica de la demandada.

(iii)  Un  grupo  de  siete  colegios  profesionales  disidentes  del  proceso  anterior,  se

consttuyó en comisión gestora para el impulso paralelo de ese mismo proceso en fecha de 7 de

amril de 2018 (doc. 2 actor).

(iii) La marca reivindicada por la actora fue solicitada por la demandada en fecha de 4 de

junio de 2018 y concedida en fecha de 16 de enero de 2019 (doc. 12 actor).

(iv) No fue hasta el 2 de femrero de 2019 cuando se pumlicó la Orden Ministerial de 16 de

enero de dicho año, relatva a la apromación de aquellos estatutos provisionales (extremo no

controvertdo).

(v)  Desde entonces, todavía no se han consumado todos los hitos necesarios para la

plena y perfecta consttución de la corporación a la que se refería la Ley 19/2014, de 15 de

octumre, suscitándose un conficto de legitmidades y representatvidad entre una y otra parte

(como  resultado  de  la  valoración  conjunta  de  todos  los  elementos  de  pruema  y  en  los

interrogatorios practcados durante la celemración de la vista).

(vi) En partcular, la actora celemró asammlea consttuyente en fecha de 1 de marzo de

2019 (doc. 3 actor).

12.- En resumen, de todo el razonamiento anterior, si la actora omite un amordaje directo

de la fundamentación tpicamente marcaria de su acción, es porque, en mi opinión, no puede

argumentar  con  nitdez  cómo  la  solicitud  de  la  marca  por  la  demandada  determinaría  un

escenario de defraudación de sus derechos o, en menor medida, el corolario de una violación

contractual o legal. 

13.-  No  puede  apreciarse  acto  fraudulento  de  ningún  tpo  cuando,  de  forma  mien

evidente, la solicitud de la marca intervino como un acto más del proceso de consttución del

Consejo en el que la demandada aspira a convertrse de manera formal y plena, en coherencia

con lo que se antoja una actvidad normal para conseguir dicho omjetvo, en la forma legalmente

resuelta y conectada con el signifcado del itnerario entamlado desde el otorgamiento de aquella

acta notarial en 2014.
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14.- No puede apreciarse violación convencional de ningún tpo en esa narración, en

menor medida si la actora no explica y justfca por qué se ha producido la escisión del proyecto

de  consttución  inicialmente  partcipado  por  los  distntos  Colegios  Profesionales  españoles

afectados por la creación del Consejo Rector. Su propia conducta convencional es cualquier cosa

menos espontáneamente reconocida de forma pacífca por todos los sujetos involucrados en la

creación  del  Consejo  Rector.  En  realidad,  solo  el  comportamiento  de  la  demandada  parece

estrictamente conectado con el primer itnerario convencional del que se dotaron las entdades

afectadas por el proceso de creación del Consejo Rector.

15.- No puede apreciarse violación de una norma legal, por inexistente, en relación con

una suerte de “reserva de marca” a favor de quien invoca para sí la plena representatvidad del

colectvo cuyos productos y servicios pretende amparar ese signo en el mercado, tal y como la

actora  argumenta.  Por  el  contrario,  sin  conficto  con  derechos  preexistentes,  la  marca  fue

legítmamente concedida a favor de quien primero la solicitó, es decir, por la demandada.

16.-  En defnitva,  en  el  caso  solo  se  advierte  un espinoso  enfrentamiento entre  los

distntos integrantes de un mismo colectvo profesional y que no guarda estricta relación con un

conficto marcario, ni puede ser solucionado desde esta perspectva. Pero, por el momento, lo

cierto  es  que  esa  coexistencia  de  entdades  efectvamente  se  produce,  sin  que  eso  sea  el

resultado de la presencia de los elementos para el éxito de la acción ejercitada.

Tercero. Costas procesaies.

17.- La desestmación de la demanda deme determinar la condena de la actora al pago de

las costas procesales, ex art. 394 LEC.

En virtud de los preceptos citados y demás de general y pertnente aplicación,

FALLO

Desestmo la demanda y condeno a la actora al pago de las costas procesales.

Frente a la presente came interponer recurso de apelación.

Notfíquese.

Acuerdo, mando y frmo.
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