NOTIFICADA AL PROCURADOR
18-OCTUBRE-2021

Juzgado Mercantil nim. 3 de Valencia
Juicio ordinario 463/21
Pieza separada medidas cautelares
AUTO
num. 369/2021
En Valencia, a 15 de octubre de 2021.
Eduardo Pastor Martinez.
ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha de registro de 21 de junio de 2021, el Consejo General de Colegios
Oficiales de dietistas-nutricionistas ha presentado demanda de juicio ordinario de accién de
cesacion de uso de marca registrada con indemnizacién por dafos y perjuicios frente al Consejo
General de Colegios Oficiales de dietistas-nutricionistas. De manera coetanea se ha solicitado la
adopcion de la siguiente medida cautelar:

“(...) acuerde adoptar las siguientes medidas cautelares:

1. Exigir a la demandada el cese inmediato en la utilizacion del signo distintivo
“Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas”, en todos los
dambitos privados y publicos donde se esté utilizando.

2. Prohibir a la demandada a utilizar de cualquier modo el signo distintivo “Consejo
General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas” o cualquier otro que
incorpore la denominacion “Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-
Nutricionistas”, tanto en sus propias relaciones internas como externas.

3. Exigir la retirada cautelar de todos los elementos en los que se materialice el signo
distintivo “Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas” en su
poder, bien sean fisicos o telemdticos, entre otros, el dominio de la pdgina web o los
perfiles en redes sociales”.

Las alegaciones de la solicitante pueden resumirse asi:

1.- La solicitante pretende evitar que se siga utilizando de forma ilegitima la marca nacional
de su titularidad “Consejo General de Colegios Oficiales de dietistas-nutricionistas”, mixta, registrada
en la clase 41 y 42 del nomenclator, solicitada en fecha de 4 de junio de 2018 y habiendo sido
publicada su concesion en fecha de 22 de enero de 2019 (doc. 2 actor en la demanda principal).

2.- La apariencia de buen derecho se funda en la titularidad registral de la marca, de la que
la solicitante ha hecho un uso continuado y mientras la demandada realiza un uso ilegitimo de la
misma en el mercado: creacion de pagina web con las siglas de la marca, perfiles en redes sociales,
uso de imagen corporativa, uso de marca ante las Administraciones PlUblica y para presentarse ante
los distintos Colegios Profesionales (documental aportada por el actor durante el acto de vista
principal).

3.- El peligro de mora procesal resulta del perjuicio indudable que para el solicitante supone
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que la demandada esta generando una enorme confusion acerca de quién es el titular de la marca
“Consejo General de Colegios Oficiales de dietistas-nutricionistas”, siendo que la dilacion de un
pronunciamiento judicial fruto de la tramitacion del procedimiento declarativo, determina la
necesidad de anticipar la tutela de cesacion que se solicita con caracter principal en él.

4.- Por fin, aunque la medida cautelar que se solicita no genera un dano para el patrimonio
del demandado, se ofrece la prestacion de caucién por importe de 500 €.

Segundo. Admitida a tramite la demanda principal, la formacién de esta pieza separada, de
las partes para la celebracion de vista, tuvo lugar el dia 8 de octubre de 2021.

Tercero. Durante la celebracién de la vista, la parte demandada, es decir, el Consejo General
de Colegios Oficiales de dietistas-nutricionistas, formulé oposicion a la solicitud de medida cautelar.

En sintesis, la demandada considera que la peticiéon no reviste apariencia de buen derecho,
toda vez que el uso que la actora imputa del signo registrado es, en realidad, el solo desarrollo de la
labor institucional que legalmente asiste a la parte demandada, sin finalidad comercial, mientras no
ha ganado firmeza la sentencia recaida en el proceso previamente tramitado ante este mismo
juzgado y respecto de la reivindicacién de la marca registrada por la actora y siendo que, por ultimo,
la parte actora no puedo oponer un derecho de exclusiva contra la demandada. A su vez, respecto
de la ausencia de concurrencia del presupuesto de mora procesal, la demandada censura que la
actora tiene noticia, al menos desde el afio 2018, de la culminacién del proceso de constitucién de
la demandada y del inicio del desarrollo de actividades institucionales.

Cuarto. Tras la admision de la prueba documental, quedaron los autos vistos para ser
resueltos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.-

1.- Debo desestimar la solicitud de medidas cautelares de la parte actora, al constatar la
ausencia de los presupuestos de apariencia de buen derecho y peligro de mora procesal, en la
interpretacién que alcanzo del articulo 728 LEC, segln las alegaciones de las partes y el resultado de
la prueba practicada en el caso.

2.- Para eso, con la brevedad que exige la solucién del caso, consideraré la influencia que
deba tener aqui lo resuelto mediante sentencia de 10 de mayo de 2021 (doc. 4 actor en demanda
principal) y que involucra a las mismas partes en el proceso y, después, ofreceré un analisis
particular sobre las limitaciones en el ejercicio del derecho de exclusiva del titular de una marca.

3.- Mediante sentencia de 10 de mayo de 2021 resolvi la desestimacion de la accion
reivindicatoria entablada respecto de la misma marca a la que se refiere la solicitud de las medidas
cautelares entre la entidad aqui demandada y la parte actora, en posiciones procesales alternativas.
La sintesis de la motivaciéon que me condujo a ese fallo es la siguiente. Primero, que el conflicto
existente entre las partes no era uno estrictamente marcario, sino institucional y de
representatividad, en el contexto de la creacién paralela de dos entidades en el sector profesional
de los nutricionistas y dietistas, compartiendo ambas la aspiracion de representar a dicho colectivo
alcanzando la condicion de Consejo General. Segundo, que el proceso marcario no podia servir para
depurar las distintas disputas inherentes a ese itinerario de constitucion o para la correccién de sus
patologias o la concesién de mayor o menor legitimidad a cada una de las partes. En tercer lugar,

CSV:I7QF51GA:6LFGJIBCR:3H2UQ3QF  URL de validaci 6:https:/vww.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena= 7QF51GA : 6L FGIGCR:3H2UQ3QF



mediante la recapitulacion de hechos y antecedentes probados que alli plasmé y a la que me remito,
sefalé que todavia no habian sido consumados todos los hitos necesarios para la plena y perfecta
constitucion de esa entidad con aspiracion de representatividad de todo el colectivo profesional
afectado. En cuarto lugar y por fin, el resultado era el de la coexistencia de ambas instituciones, tras
un patoldgico proceso de creacion y enfrentamiento entre distintos colegios profesionales que se
remontaba al afo 2014.

4.- Considero que esta enquistada situacion es la que late tras el proceso declarativo al que
se refiere la solicitud de medidas cautelares. De este modo, las conclusiones que ofreci en esa
sentencia son igualmente aplicables aqui.

5.- Por lo tanto, para excluir la concurrencia del presupuesto de apariencia de buen derecho,
pueden ofrecerse dos argumentos distintos.

6.- En primer lugar, uno generalista e inspirado en el Titulo Preliminar del Cédigo Civil, a
propésito del abuso en el ejercicio de los derechos. Considerado el anterior sustrato, creo que la
parte actora deforma los limites del derecho marcario y de las facultades de exclusiva concedidas al
titular de una marca espanola, para interferir en el proceso de constitucién del Consejo General, que
es a lo que aspiran una y otra parte, alterando asi la representatividad del colectivo al que se dirigen
una y otra entidad. Nada de eso guarda una relacién ortodoxa y legitima con el ejercicio de las
facultades que concede la marca registrada a su titular.

7.- En segundo lugar, como argumento especificamente marcario, las facultades previstas en
el articulo 34 LM no permiten interferir en la actividad institucional de una entidad publica, si se
limitan al desarrollo de su objeto estatutario (la documental traida por la actora no acredita
actividad de especie distinta de la prevista en el art. 9.1.a Ley 2/1074, sobre Colegios Profesionales,
siendo que, ademas, alli la demandada emplea su propio logo y denominacioén coincidente, lo que
no significa que reproduzca la marca de la actora ni tan siquiera en su elemento denominativo,
desde luego nunca en el grafico). Esa interpretacién es coherente con las limitaciones al derecho de
marca que se pueden extraer del articulo 9.1.d LM, para impedir al titular de una marca prohibir a
un tercero hacer uso en el trafico econédmico de su denominacioén. Si evidentemente el precepto se
refiere a las prohibiciones de registro marcario, considero que lo que puede operar como
prohibicion de registro también interviene como un limite al derecho de exclusiva marcario, en su
relacion concordante con el art. 37 LM y con una interpretacion armonizadora de uno y otro
precepto. Debo senalar igualmente que la solicitud de registro marcario interesada por el actor fue
posterior a la constitucion de la Comision Gestora para el impulso paralelo del proceso que
desemboco en el reconocimiento de la demandada como entidad de derecho publico, todo en la
misma revision de hechos probados asumidos en la citada sentencia.

8.- A su vez y por fin, para excluir la presencia en el caso de peligro de mora procesal, puedo
ofrecer dos razonamientos adicionales. En primer lugar, porque la conflictividad existente entre las
partes no es una marcaria, el riesgo de confusién del publico no resulta de la renuncia a anticipar
ahora la tutela que se solicita con caracter definitivo en el proceso principal. Ese riesgo potencial
subsistird con medida cautelar o sin ella, porque el conflicto marcario no es su origen. En segundo
lugar, que el mismo proceso descrito evidencia la coexistencia y conflictividad existente entre las
partes durante largo tiempo, de manera que la demanda y solicitud de medidas cautelares de la
actora operan como una mera represalia contra la demandada y derivada del proceso marcario
previamente entablado por la demandada y solo entonces. De este modo, no existe razén de
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urgencia que justifique la concesion de la medida.
Segundo.-

9.- La desestimacion de la solicitud de medidas cautelares determina la condena en costas
de la solicitante.

DISPONGO

Desestimo la solicitud de medidas cautelares y condeno a la solicitante al pago de las costas
procesales.

Cabe apelacion.
Notifiquese.

Acuerdo, mando y firmo.
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