NOTIFICADA AL PROCURADOR
16-FEBRERO-2022

Juzgado Mercantil nim. 3 de Valencia

Juicio ordinario 463/21

SENTENCIA nim. 37/2022
En Valencia, a 14 de febrero de 2022.
Eduardo Pastor Martinez.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En fecha de 21 de junio de 2021 (registro informatico), la representacion procesal
del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas (“la parte actora”) ha
formulado demanda de juicio ordinario contra el Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-
Nutricionistas (“la parte demandada”). Tras la alegacion de los hechos y fundamentos de derecho
que ha considerado oportunos, ha suplicado:

“(...) proceda a dictar sentencia por la que:

1. Declare que la demandada ha realizado actos de violacion de la marca de mi
representado, mediante la utilizacion del signo distintivo “Consejo General de
Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas”.

2. Condene a la demandada a la cesacion en la utilizacion del signo distintivo
“Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas”, en cualquier
dmbito publico o privado.

3. Prohiba a la demandada a realizar en el futuro actos consistentes en la utilizacion
del 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”.

4. Condene a la demandada a la retirada 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 “cgcodn” o los perfiles en las redes sociales).

5. Condene a la demandada a pagar a mi representada la indemnizacion de darnos y
perjuicios equivalente al uno por ciento de los ingresos percibidos por la entidad la
fecha de inscripcion de la marca hasta la fecha.

6. Ordene la publicacion de la Sentencia recaida en estos autos en dos periddicos de
difusion nacional, siendo los gastos de la publicacion a costa de la demandada.

7. Todo ello con expresa condena de costas de la presente litis a la parte
demandada”.

Las alegaciones de la parte actora, en cuanto relevantes para la solucién del caso, pueden
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resumirse asi:

1.- La actora es una entidad de derecho publico con CIF nimero G-98521800, que fue
constituida de acuerdo con la Ley 19/2014, de 15 de octubre, por la que se crea el Consejo General
de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas y cuyos estatutos fueron publicados en febrero de
2019 mediante Orden SCB/85/2019, de 16 de enero.

2.- Con fecha de 4 de junio de 2018, la actora solicitd el registro de la marca nacional
“Consejo General de Colegios de Oficiales de Dietistas-Nutricionistas” (mixta), en la clase 41,
posteriormente concedida y actualmente en vigor como M3722026/8, cuya representacion grafica
es la siguiente:
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3.- La parte demandada es una entidad de naturaleza ilegal, que se crea en 2019 de forma
fraudulenta al margen del procedimiento establecido, con el objeto de presentarse ante los colegios
profesionales y ante la propia sociedad espanola simulando ser el Consejo General, sin serlo. Con
esa finalidad, hacen precisamente uso de forma ilegitima de la marca de la actora, tratando de
buscar la maxima confusion entre ambas entidades. En particular, la demandada emplea el signo de
la actora en su pagina web, perfiles de redes sociales, correspondencia corporativa o para la
convocatoria de sus sesiones.

4.- Con fecha de 14 de septiembre de 2020, la ahora demandada presento ante este juzgado
una demanda de accion reivindicatoria marcaria frente a la actora, al amparo de lo dispuesto en el
articulo 2.2 LM, con el objetivo de adjudicarse la propiedad de la marca anterior. En fecha 10 de
mayo de 2021, se pronuncié sentencia num. 181/2021, mediante la que se desestimaba
integramente la accion.

5.- Se ejercitan acciones declarativas de infraccién, cesacion e indemnizacién de danos y
perjuicios sufridos, ex articulos 34, 41 y cc LM. La eventual interposiciéon de la accién fue previa y
extrajudicialmente anunciada a la demandada. La condena de danos y perjuicios invoca el régimen
previsto en el articulo 43.5 LM.

Segundo. Admitida a tramite la demanda, se acordé el traslado al resto de partes, segin
consta.

Tercero. La parte demandada contest6 a la demanda en fecha de 15 de noviembre de 2021,
para solicitar su desestimacién con imposicion de costas a la demandada.

Los argumentos de la parte demandada, en cuanto relevantes para la solucién del caso,
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pueden resumirse asi:

1.- La actora ha decidido instar el presente procedimiento a pesar de que la reivindicacion
de la marca esta pendiente de ser resuelta en segunda instancia, sobre la base de una asuncién de
la legitimidad de las dos partes en este litigio por una sentencia que todavia no es firme.

2.- Aunque la parte demandada formulé recurso de apelacién contra la anterior, esa
resolucion si asumio la legitimidad de ambas partes y, con la aceptacién y la valoracién tan positiva
de lo resuelto, no se entiende qué pretende la actora con este procedimiento, cuando es claro que,
a tenor de la sentencia de este juzgado, que dicha parte ha asumido, solo un fallo contencioso
administrativo puede avalar el interesado relato de hechos de su demanda.

3.- Nada de lo que haga la actora puede cambiar esta situacion y salvo que la primera
sentencia de este juzgado sea revocada, tampoco el orden jurisdiccional civil resolvera el conflicto
entre ambas, por mas que la demandante acabe conservando su marca nacional.

4.- A su vez, no existe uso de marca alguna por la demandada, sino de una denominacién
legal que es legitima, a resultas de la propia sentencia de este juzgado, mientras la legitimidad de
esta parte no sea negada por un fallo judicial firme. El &mbito que la marca protege no coincide con
las competencias legales naturales de un Consejo General de Colegios, a tenor de lo establecido en
el articulo 9.1, letras de la a) ala /i) de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre colegios profesionales.

5.- En particular, es la Fundacion Academia Espanola de Nutricibn Humana la que, en
colaboracion con la demandada y con empleo de sus propios signos distintivos, desarrolla las
labores de organizacién de congresos y programas de formacién.

Cuarto. Las partes fueron convocadas para la celebracién de audiencia previa, que tuvo
lugar el dia 8 de febrero de 2022. Agotadas las finalidades del acto, quedaron los autos vistos para
resolver de conformidad con lo previsto en el articulo 429.8 LEC.

HECHOS PROBADOS

La valoracion de las alegaciones de las partes y de su actividad probatoria permite
establecer, como acreditada en la instancia y relevante para la solucién del caso, la siguiente
relacién de hechos probados:

1.- Con fecha de 4 de junio de 2018, la actora solicité el registro de la marca nacional
“Consejo General de Colegios de Oficiales de Dietistas-Nutricionistas” (mixta), en la clase 41,
posteriormente concedida y actualmente en vigor como M3722026/8, cuya representacion grafica
es la que se ha reproducido en los antecedentes de esta resolucion.

(hecho no controvertido; doc. 2 actor)

2.- Mediante sentencia de 10 de mayo de 2021, recaida en los autos de juicio ordinario niim.
695/20 de los que se siguen ante este juzgado, resolvi la desestimacién de la accién reivindicatoria
ejercitada por la parte demandada contra la actora, respecto de la marca nacional M3722026/8,
“Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas” (mixta).

(no controvertido; doc. 4 actor-sentencia)

3.- En la fundamentacion juridica de esa resolucién senalé que:
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“(...) 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 mds convencional, sino mds bien un conflicto de representatividad en el
contexto de la creacion paralela de una entidad de derecho publico y representativa
del sector profesional de los nutricionistas y dietistas -la actora- y otra privada pero
preexistente y que aspira a la cualificacion de su naturaleza mediante el mismo iter
de constitucion -la demandada-. Eso solo se explica tras la escision, reconocida en
ambos escritos de postulacion, de los Colegios Profesionales espaholes en dos
bloques alternativos y enfrentados para la creacion de un Consejo General.

9.- Lo que ocurre es que este proceso, su objeto y sus presupuestos, no pueden
confundirse con uno para la discusion sobre las distintas disputas inherentes a ese
itinerario de constitucion, sanacion de sus patologias o concesion de una mayor o
menor legitimidad a cada una de las partes para la representacion de un mismo
estamento profesional.

10.- Todo eso escapa de las capacidades de examen prejudicial de cuestiones
contenciosas de un juez civil para la solucion de un proceso marcario en el art. 42.1
LM. En particular, porque la actora no censura la falta de personalidad juridica de la
demandante -a la que no reclama imputdndole precisamente una personalidad
irregular- y, después, reconoce que su propia constitucion fue posterior al momento
de solicitud de la marca, en la reconstruccion temporal de los hitos mds elementales
de su narracion de hecho. De otro modo, el registro de la marca no podria ser
reivindicado, sino declarado nulo en los arts. 9.1d y cc LM. Por el contrario, la actora
reconoce la marca como vdlida y, por eso, la reivindica. Nada mds puede avanzarse
en ese plano, mdxime cuando el proceso de constitucion administrativo de una y
otra entidad parece no haberse agotado y mientras entre las partes existe todavia
una intensa conflictividad contenciosa, respecto de la que ninguna de ellas ha
interesado en este caso la solucion del art. 42.3 LEC. Por mi parte, a titulo
meramente prejudicial e indiciario asumiré la validez y legitimidad de una y otra
parte afectada por el proceso.

11.- En segundo lugar, porque, precisamente por ese motivo, la solucion del caso no
necesita de la enumeracion minuciosa y prolija de todos los hitos relacionados con la
constitucion de una y otra parte en el proceso. Por el contrario, considero que los
hechos relevantes para tomar una decision pueden ser enumerados asi:

(i) Mediante Ley 19/2014, de 15 de octubre, se creé el Consejo General de Colegios
Oficiales de Dietistas Nutricionistas. La norma establecia un proceso de etapas
sucesivas para la creacion de una entidad sujeta al derecho publico, con plena
personalidad juridica y que desarrollara las finalidades institucionales que le debian
ser inherentes (extremo no controvertido).

(ii) Por acta notarial de 28 de noviembre de 2014, se ratificé la constitucion de
comision gestora llamada a desarrollar ese proceso legal de constitucion mediante
la elaboracion de unos estatutos provisionales (extremo no controvertido). De dicho
otorgamiento resulta la personalidad juridica de la demandada.

(iii) Un grupo de siete colegios profesionales disidentes del proceso anterior, se
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constituyd en comision gestora para el impulso paralelo de ese mismo proceso en
fecha de 7 de abril 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 febrero de 2019 cuando se publicé la Orden Ministerial de
16 de enero de dicho arno, relativa a la aprobacion de aquellos estatutos
provisionales (extremo no controvertido).

(v) Desde entonces, todavia no se han consumado todos los hitos necesarios para la
plena y perfecta constitucion de la corporacion a la que se referia la Ley 19/2014, de
15 de octubre, suscitdndose un conflicto de legitimidades y representatividad entre
una y otra parte (como resultado de la valoracion conjunta de todos los elementos
de prueba y en los interrogatorios practicados durante la celebracion de la vista).

(vi) En particular, la actora celebré asamblea constituyente en fecha de 1 de marzo
de 2019 (doc. 3 actor).

(...)

16.- En definitiva, en el caso solo se advierte un espinoso enfrentamiento entre los
distintos integrantes de un mismo colectivo profesional y que no guarda estricta
relacion con un conflicto marcario, ni puede ser solucionado desde esta perspectiva.
Pero, por el momento, lo cierto es que esa coexistencia de entidades efectivamente
se produce, sin que eso sea el resultado de la presencia de los elementos para el
éxito de la accion ejercitada”.

(no controvertido; doc. 4 actor-sentencia)

4.- La parte demandada utiliza su denominacién legal en su pagina web corporativa, perfiles
de redes sociales, correspondencia interna y externa y también para la difusiéon de sus actividades
institucionales.

(docs. 8-10 actor; mds documental aportada durante la celebracion del acto de audiencia
previa)

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Desestimacion de la demanda.

1.- Debo desestimar la demanda formulada por la parte actora, por dos razones y en
coherencia con lo resuelto mediante auto de 15 de octubre de 2020, de desestimacién de peticién
de medidas cautelares coetaneas de cese de actividad. Primero, al considerar que su interposicion
responde al uso abusivo por la actora de los derechos inherentes a la titularidad formal que ostenta
sobre el signo que constituye la denominacién social de una y otra parte. Segundo, que no consta
acreditado un auténtico uso infractor por parte de la demandada y que interfiera en las funciones
marcarias del signo registrado por la actora, siendo que el ius prohibendi del titular de una marca no
le faculta para impedir que un tercero utilice lealmente su denominacién social en el mercado,
aunque sea total o parcialmente coincidente con el signo marcario prioritario.

2.- Las circunstancias del caso no exigen de un esfuerzo de motivacion particular para
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justificar la valoracion probatoria que conduce a la narracion de hechos probados.

3.- Después, debo advertir que ninguna de las partes ha propuesto la suspension de este
proceso por su relaciéon de prejudicialidad con el previamente tramitado por este juzgado y que, en
lo que a esta instancia se refiere, se resolvié mediante una sentencia que todavia no es firme. Como
es sabido, asi en el articulo 43 LEC, el juez civil no puede acordar por si mismo la suspensiéon de un
proceso por su relacién prejudicial con otro. Sin embargo, la titularidad de la marca a la que se
refiere este proceso se encuentra todavia cuestionada por el resultado de aquel.

4.- Sea como fuere, con relacién de prejudicialidad o sin ella, lo que no puedo obviarse aqui,
siquiera por la aplicacién de lo previsto en el articulo 222.4 LEC, es la vinculacién entre uno y otro
proceso.

5.- Y alli senalé que el conflicto existente entre las partes no es uno auténticamente
marcario, sino administrativo, resultado del dificil proceso de constitucion del Consejo General de
Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas. Una y otra parte aglutinan a diversos colegios
profesionales de la geografia espanola con intereses aparentemente irreconciliables en la
representacion de dicho colectivo profesional. Pero, a efectos civiles y mientras ese conflicto
administrativo todavia no ha sido resuelto definitivamente, no puede privarse de legitimidad y plena
personalidad juridica a una y otra entidad, aunque no compartan la misma naturaleza. Como
igualmente expresé entonces y debo reproducir aqui, el origen del conflicto trabado entre una y
otra parte tampoco se resolvera por el pronunciamiento de esta sentencia.

6.- Alli también adverti que la que aqui es parte demandada y que intervenia alli como parte
actora, se servia de aquel proceso marcario de reivindicacién con el espurio propésito de interferir
en el proceso publico de constitucion del Consejo General. Pues bien, ahora en un sentido inverso,
debo dirigir al mismo reproche a quien en este proceso interviene como parte actora y alli lo hacia
como demandada, por el mismo motivo. Debo senalar igualmente que la solicitud de registro
marcario interesada por el actor fue posterior a la constitucion de la Comisién Gestora para el
impulso paralelo del proceso que desembocé en el reconocimiento de la demandada como entidad
de derecho publico, todo en la misma revision de hechos probados asumidos en la sentencia cuya
fundamentacion he reproducido parcialmente.

7 .- La especificidad del Derecho Marcario, que se resuelve en su regulacién a través de una
ley especial, no excluye su correspondencia, comunicacién y plena sujecién a las categorias
generales del Derecho Privado. Y, como es igualmente sabido, nuestro sistema de Derecho Privado
repudia el abuso de derecho o su ejercicio antisocial, ex articulo 7 CC.

8.- Pues bien, la primera de las razones para la desestimaciéon de la demanda, en coherencia
con lo anteriormente senalado, es que la parte actora abusa de la titularidad marcaria formal que
ostenta sobre el signo que constituye la denominacién social de una y otra parte, para obtener un
efecto que no esta ligado titularidad de la marca, ni amparado por el derecho de exclusiva que le es
inherente, segln su funcionalidad. En efecto, la parte actora usa abusivamente de la facultad que le
confiere el articulo 34.3d LM.

9.- El derecho de exclusiva marcario se erige sobre los mismos limites de orden moral,
teleolégico y social que pesan sobre el ejercicio de cualquier otro derecho. La desnaturalizaciéon del
derecho de exclusiva marcario o su ejercicio extralimitado, no constituyen, por lo tanto, un interés
susceptible de proteccion juridica. Porque la voluntad de perjudicar a otro no se corresponde con un
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uso recto de ningln derecho subjetivo (por todas, STS, 12, de 1 de febrero de 2006, ponente Juan
Antonio Xiol Rios).

10.- Lo que la concesién del derecho de exclusiva marcario pretende proteger es la finalidad
esencial de identificacion del origen empresarial de un producto o servicio. Esta proteccién no se
extiende a ninglin otro propédsito abiertamente separado de esa funcién marcaria esencial.

11.- En segundo lugar, segln es de ver en las alegaciones de la parte actora y como resulta
de su actividad probatoria practicada en el proceso, documental, no consta que la parte demandada
utilice el elemento denominativo del signo registrado por la actora con plena finalidad marcaria. Por
el contrario, la identificacién de la demandada en el trafico mediante el empleo de su denominacién
social se consume en el solo plano de la actividad institucional que como entidad publica le es
inherente, de manera limitada al desarrollo de su objeto estatutario. En efecto, la documental
aportada por la actora no acredita actividad de la demandada de especie distinta de la prevista en el
art. 9.1.a Ley 2/1074, sobre colegios profesionales.

11.- Por lo tanto, no consta que la demandada haga uso del signo registrado por la actora
empledndolo como marca y con finalidad marcaria.

12.- Por el contrario, la parte demandada usa su propia denominacién social para
identificarse como sujeto de derecho, en las facetas internas y externas de su giro. Esta es la
conclusién que debo alcanzar cuando el grueso de las imputaciones de la actora se resume,
principalmente, en censurar que la demandada utiliza una pagina web corporativa o perfiles de
redes sociales vinculados a su sola identidad.

13.- No existe por lo tanto un sustrato idéneo y suficiente para el ejercicio de una accién de
infraccion en este caso, en la comunicacién de los articulos 34y 37 LM.

14.- En efecto, cuando la legislacién marcaria atribuye al titular de una marca el derecho a
impedir que otro utilice el signo registrado como denominacién social (art. 34.3.d LM) y Gnicamente
reconoce como limitacion del derecho de marca la utilizacion por una persona fisica de su propia
denominacién (art. 37.1.a LM), no por ello se impide a una persona juridica utilizar su denominacion
social coincidente con el signo marcario registrado sin finalidad marcaria, puesto que los apartados
primero y segundo del articulo 34 contintan exigiendo, como sustrato del juicio de infraccion, que la
denominacion social conflictiva se utilice en el trafico econémico con plena finalidad y afectacién
marcaria y sin consentimiento del titular de la marca (partiendo de Sunol, A., “El conflicto entre
signos distintivos y denominaciones sociales”, Almacén de Derecho, 3 de mayo de 2020).

15.- Por eso la reforma de dichos preceptos es plenamente compatible con la doctrina
jurisprudencial tradicional y depuradora de los conflictos entre marcas y denominaciones sociales,
asi en la STJUE, Gran Sala, de 11 de septiembre de 2017, C-17/06, Celine:

“(...) una denominacion social, un nombre comercial o un rétulo de establecimiento
no tiene por si mismo la finalidad de distinguir productos o servicios (véanse, en este
sentido, las sentencias de 21 de noviembre de 2002, Robelco, C-23/01, Rec. p. I-
10913, apartado 34, y Anheuser-Busch, antes citada, apartado é4). En efecto, una
denominacion social tiene por objeto identificar una sociedad, mientras que un
nombre comercial o un rdtulo tiene por objeto designar un establecimiento
mercantil. Por tanto, cuando el uso de una denominacion social, de un nombre
comercial o de un rdtulo de establecimiento identifica una sociedad o desigha un
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establecimiento mercantil, no puede considerarse que existe «para productos o
servicios» en el sentido del articulo 5, apartado 1, de la Directiva”.

16.- Esta misma linea argumental es perceptible en la asunciéon espafiola de esa doctrina
jurisprudencial. En efecto, la Sala Primera también ha establecido algunas reglas para conducir ese
examen sobre la colisién entre marcas y denominaciones sociales, asi en la STS, 12, nim. 375/2015,
de 6 de julio, ponente Ignacio Sancho:

"7. De ahi que, partiendo de que la mera titularidad de la denominacion social no
justifica la infraccion de los signos marcarios de la demanda, es preciso especificar
en qué ha consistido su empleo en el trdfico econdmico, para juzgar si la
identificacion de la sociedad puede generar esa percepcion de conexion entre la
sociedad y los productos que comercializa o los servicios que presta. La Audiencia, al
estimar la accion de violacion, parte como hecho acreditado de que "la demandada
se desenvuelve en el trdfico comercial como Autoram, S.L., que es su denominacion
social", sin perjuicio de que en ocasiones la demandada empleé también la
denominacion Autoram junto con BMW, para lo que estd autorizado por ser
concesionario de esa marca de coches. Aunque hubiera sido deseable que la
sentencia de instancia especificara en qué consistio el uso de la denominacion social,
por el empleo del calificativo de comercial y por las referencias que se hacen al uso
de la denominacion Autoram junto con el signo de BMW, cabe entender que esta
referencia a que "la demandada se desenvuelve en el trdfico comercial como
Autoram, S.L., que es su denominacion social", implica algo mds que un uso de la
denominacion social para identificarse la sociedad en la documentacion juridica".

17.- Por todo ello, procede la desestimacién de la demanda.
Segundo. Costas procesales.

18.- La desestimaciéon de la demanda determina la condena en costas de la actora, ex
articulo 394 LEC.

En virtud de los preceptos citados y demas de general y pertinente aplicacion,
FALLO

Desestimo la demanda, condenando a la actora al pago de las costas procesales.

Frente a la presente cabe interponer recurso de apelacion.

Notifiquese.

Acuerdo, mando y firmo.
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