NOTIFICADA AL PROCURADOR
31-MARZO-2022

ROLLO NUM. 001530/2021 M

SENTENCIA NUM.: 279/2022

Ilustrisimos Sres.:

MAGISTRADOS En Valencia a veintinueve de
DONA ROSA MAR{A ANDRES CUENCA marzo de dos mil veintidés.
DONA PURIFICACION MARTORELL ZULUETA

DON JORGE DE LA RUA NAVARRO

Vistos por la Seccion Novena de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, siendo Ponente
el Ilmo. Sr. Magistrado DON JORGE DE LA RUA NAVARRO, el presente rollo de
apelacion nimero 001530/2021, dimanante de los autos de Juicio Ordinario [ORD] -
000695/2020, promovidos ante el JUZGADO DE LO MERCANTIL N° 3 DE VALENCIA,
entre partes, de una, como demandante apelante a CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS
OFICIALES DE DIETISTAS NUTRICIONISTAS, representado por el Procurador de los
Tribunales don/fia ZOE MUNOZ MARIJUAN, y de otra, como demandada apelada a
CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE DIETISTAS NUTRICIONISTAS
DE ESPANA representado por el Procurador de los Tribunales don CARLOS EDUARDO
SOLSONA ESPRIU, en virtud del recurso de apelaciéon interpuesto por CONSEJO
GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE DIETISTAS NUTRICIONISTAS.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La Sentencia apelada pronunciada por el Ilmo. Sr. Magistrado del
JUZGADO DE LO MERCANTIL N° 3 DE VALENCIA en fecha 10 de mayo de 2021,
contiene el siguiente FALLO: "Desestimo la demanda y condeno a la actora al pago de las
costas procesales. Frente a la presente came interponer recurso de apelacion."

SEGUNDO.- Que contra la misma se interpuso en tiempo y forma recurso de apelacion
por CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE DIETISTAS
NUTRICIONISTAS, dandose el tramite previsto en la Ley y remitiéndose los autos a esta
Audiencia Provincial, tramitandose la alzada con el resultado que consta en las actuaciones.

TERCERO.- Que se han observado las formalidades y prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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PRIMERO.- Antecedentes relevantes.

1°).- La entidad denominada Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-
Nutricionistas con NIF Q4601477E y, presentandose como corporacion de derecho publico,
present6 demanda contra una entidad denominada de la misma manera, Consejo General de
Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas, dotada de CIF G-98521800, correspondiente
a una Asociacion.

2°).- La parte demandada obtuvo el registro de la marca nacional mixta
M3722026(8) con elemento denominativo “Consejo General de Colegios Oficiales de
Dietistas-Nutricionistas” para las clases 41 y 42 de productos y servicios del nomenclator y
cuya representacion grafica aparece en la sentencia de la instancia.

3°).- La parte actora present6 demanda en la que ejercit6 la accion reivindicatoria de
la marca registrada al amparo del articulo 2.2 de la Ley de Marcas al considerar que el
registro se habia obtenido de forma fraudulenta.

SEGUNDO.- Delimitacion del recurso de apelacion.

La parte actora alega, en esencia, en el primer motivo de apelaciéon que asumir la
igualdad de actora y demandada es asumir la validez de una actuacién que viola la esencia
de cualquier decision colegiada juridico-publica (o privada), la sumision a la voluntad de la
mayoria, establecida especificamente para los colegios profesionales por el articulo 36 CE.

En la segunda alegacion, sefiala que, en su Sentencia, el Juzgador rechaza su plena
cogniciébn en un momento extemporaneo (en Sentencia, habiéndose tramitado una
declinatoria que se ha desestimado), después de haber asumido dicha cognicién con un
determinado alcance (“deba examinar algunos hitos de ese proceso”) por Auto de 5 de
noviembre de 2020.

En la tercera alegacion, invoca los articulos 4.3 y 9.1 de la Ley 2/1974, de 13 de
febrero, sobre Colegios Profesionales y, en la cuarta alegacion, invoca el articulo 1 de la
Ley 19/2014, de 15 de octubre, por la que se crea el Consejo General de Colegios Oficiales
de Dietistas-Nutricionistas. En ambos casos, con el fin de justificar su condiciéon de
corporacion de derecho publico.

En la quinta alegacion, entra propiamente sobre lo que es la accion ejercitada para
reiterar (reproduciendo textualmente) los argumentos de la demanda relativos al
cumplimiento de los requisitos de la accion reivindicatoria.

Valoracion de la Sala.

Antes de entrar en al razonamiento juridico confirmatorio de la sentencia de la
instancia, resulta conveniente realizar una descripcién de los hechos que han dado lugar a la
formacién tanto de la entidad actora como de la entidad demandada, obtenida de la
depuracion del alegato factico de la demanda y de la contestacion a la demanda.

Asi, la postura mantenida por la parte actora sobre su legitimidad como Consejo
General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas, como corporacién de derecho
publico, se basa en:

1°).- Son una corporacion de derecho ptiblico dotada de NIF especifico para ello.
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2°).- Adquiri6 personalidad juridica con la publicacién de la Orden SCB/85/2019, de
16 de enero, por la que se publicaron los Estatutos provisionales del Consejo General de
Colegios Oficiales de Dietistas- Nutricionistas. Todo ello por aplicacién de la Disposicion
Adicional Segunda, apartado 1° de la Ley 19/2014, de 15 de octubre, por la que se crea el
Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas que prevé que el Consejo
General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas quedara formalmente constituido
y adquirira personalidad juridica y plena capacidad de obrar en el momento en que se
constituyan sus o6rganos de gobierno conforme a lo previsto en los Estatutos provisionales a
que se refiere la disposicién anterior.

Estos argumentos son criticados por la parte demandada en su contestacion a la
demanda alegando que:

1°).- La Comision Gestora que cre6 la actora no contaba con la participacion de
todos los colegios profesionales cuando éste es un requisito marcado por la Ley 19/2014 de
15 de octubre. Y, ademas, se constituyo mas alla del plazo preclusivo fijado por la ley de 2
meses. En consecuencia, todos los actos realizados por esta comision gestora son nulos sean
o no impugnados.

2°).- La comision ejecutiva y la asamblea, como érganos constitutivos de cuya
creacion dependia la adquisicion de personalidad juridica del consejo, debia ser elegida en
un plazo de 60 dias segun el articulo 13 de los estatutos provisionales publicado en la orden
SCB/85/2019, de 16 de enero. Y, sin embargo, dichas elecciones tuvieron lugar en el plazo
de 26 dias.

3°).- La atribucién de un CIF como corporacién de derecho publico es un mero acto
administrativo de la AEAT pero que no supone un reconocimiento legal de este tipo de
personalidad juridica.

4°).- Los colegios oficiales que conformaron la Asamblea General Constituyente de
1 de maro de 2019 sin cumplir con los requisitos de convocatoria son, precisamente, los que
han presentado, como parte actora, recursos contencioso-administrativo ante el TSJCV
contra el Consejo. Lo que determina ir en contra de sus actos propios.

Por su lado, la parte demandada reconoce su condicién de asociacién, pero la
justifica en el argumento de que resulta necesario en el proceso valido para la constitucién
del Consejo como corporacion de derecho publico. Segun su contestacion a la demanda:

1°).- La disposicion adicional primera otorga un plazo de 2 meses desde la
publicacion de la ley 19/2014 de 15 de octubre para constituir una Comision Gestora. El
conjunto de los colegios oficiales existentes en ese momento cre6 esta Comision Gestora al
amparo de esta disposicion. Para ello, se instrumentalizo un Acta Notarial el 28 de
noviembre de 2014. En dicha comision gestora, participaron todos los colegios
profesionales y se constituyo en el plazo previsto por la ley. Por tanto, a juicio de la
demandada, s6lo esta comision podia llevar a cabo los actos necesarios para la valida
constitucion del Consejo.

2°).- El 14 de marzo de 2015, dicha comision gestora redacté unos estatutos
provisionales que fueron remitidos al Ministerio de Sanidad. Son, precisamente, estos
estatutos los que se aprobaron por la Orden SCB/85/2019, de 16 de enero y no los remitidos
por la comision gestora que constituyo la parte actora.
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3°).- Su forma de asociacion trae causa de estar en proceso de formacién por lo que
todavia no ha podido adquirir forma de corporacién de derecho publico.

Sentado lo anterior, procede, a continuacion, exponer la doctrina juridica sobre la
accion de reivindicacion de la marca.

El articulo 2.1 de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre de Marcas establece que “(e)l
derecho de propiedad sobre la marca y el nombre comercial se adquiere por el registro
vdlidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley”. Ahora
bien, el apartado 2, dispone que “(c)uando el registro de una marca hubiera sido solicitado
con fraude de los derechos de un tercero o con violacion de una obligacion legal o
contractual, la persona perjudicada podra reivindicar ante los tribunales la propiedad de
la marca, si ejercita la oportuna accion reivindicatoria con anterioridad a la fecha de
registro o en el plazo de cinco afios a contar desde la publicacion de éste o desde el
momento en que la marca registrada hubiera comenzado a ser utilizada conforme a lo
previsto en el articulo 39”.

Los requisitos para que pueda estimarse la accion reivindicatoria de la marca son lo
siguientes:

1°).- El que ejercita la accion reivindicatoria tiene que acreditar que ha usado
anteriormente, de forma pacifica y de buena fe, el signo registrado como marca a favor de
un tercero.

2°).- El registro de la marca se debe realizar en fraude de los derechos del
demandante que es precisamente lo que legitima el uso prioritario de la marca que
posteriormente se registra a nombre de otro o con violacion de una obligacion legal o
contractual.

3°).- La accio6n reivindicatoria debe haberse presentado con anterioridad a la fecha
de registro o en el plazo de cinco afios a contar desde la publicacion de éste o desde el
momento en que la marca registrada hubiera comenzado a ser utilizada conforme a lo
previsto en el articulo 39.

La sentencia del Tribunal Supremo 302/2016, de 9 de mayo concreta qué se debe de
entender por registro de la marca obtenido con fraude de los derechos de un tercero. Y asi
sostiene que lo es en los “supuestos de registro de una marca o nombre comercial por el
distribuidor o agente, y, en general, a los de abuso de confianza o incumplimiento de un
deber de fidelidad, que presuponen una previa relacion entre las partes (tercero
defraudado y solicitante de la marca). Pero también tienen cabida dentro del art. 2.2
LM casos de registro de mala fe de una marca o nombre comercial para aprovecharse de
la reputacion ajena. Es lo que en la doctrina se describe como "registro de una marca del
que resulte el aprovechamiento o la obstaculizacién injustificados de la posicion ganada
por un tercero sin que haya mediado vinculacion alguna entre las partes en el conflicto”.

Y con invocacion de la sentencia del Tribunal Supremo 185/2015 de 14 de abril
sostiene que: “La reivindicacion de la marca trata de hacer coincidir la realidad registral
con el mejor derecho extrarregistral sobre el signo cuyo registro como marca se ha
solicitado o concedido. Es preciso que el demandante demuestre que ha usado el signo
anteriormente, y que resulte probado que el registro de la marca fue solicitado con fraude
de los derechos del demandante o con violacion de una obligacion legal o contractual que
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el solicitante de la marca tenia respecto del demandante”.Y “el fraude de los derechos del
demandante se produce no solo cuando quien solicita el registro como marca del signo que
venia siendo usado por el demandante pretende beneficiarse de la posicion obtenida por
éste en el mercado, sino también cuando pretende obstaculizar, mediante el registro del
signo a su nombre, la actuacion del demandante que venia utilizando el signo”™.

Por tanto, tal y como indica la sentencia del Tribunal Supremo 70/2017 de 8 de
febrero, la solicitud del registro de una marca se producira con fraude de los derechos de un
tercero en los siguientes supuestos:

1°).- Registro de una marca o nombre comercial por el distribuidor o agente, y, en
general, a los de abuso de confianza o incumplimiento de un deber de fidelidad, que
presuponen una previa relacion entre las partes (tercero defraudado y solicitante de la
marca).

2°).- Registro de mala fe de una marca o nombre comercial para aprovecharse de la
reputacion ajena. Esto es, registro de una marca del que resulte aprovechamiento o la
obstaculizacion injustificados de la posicién ganada por un tercero sin que haya mediado
vinculacion alguna entre las partes en el conflicto.

Expuesta la doctrina legal y jurisprudencial, procede realizar una depuracion del
alegato factico-juridico contenido en la demanda para justificar el cumplimiento de los
requisitos para la prosperabilidad de la accion. Y, asi, en este sentido, la actora sostiene que:
“La denominaciéon Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas,
para cualquier uso, marcario o no, ha de estar reservada a la entidad que ostenta la
condicion juridico-ptiblica de Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-
Nutricionistas, sin condicionantes temporales de ninguna clase”.

Llegados a este punto, la Sala muestra su conformidad con la argumentacién
decisoria de la sentencia de la instancia.

En efecto, no se puede concluir que la parte actora estuviera haciendo un uso
pacifico y de buena fe de los signos distintivos que fueron objeto de registro a favor de la
demandada. Primero, porque, en el momento de la solicitud, la entidad actora no actuaba
como Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas, corporacion de
derecho publico, hecho reconocido en la demanda, por lo que parece imposible la existencia
de ese uso previo. Segundo, porque, aun asi, no se alego en la demanda, ni siquiera se
acreditd en la instancia, mas uso que el propio de la denominacién de la entidad actora
desde que empez6 su funcionamiento. Esto es, no se alego, ni acredit6 que el uso de esa
denominacién se hubiera efectuado para distinguir los productos y servicios para los que
fue registrada (clases 41 y 42). Ni siquiera para distinguir una actividad comercial. La parte
actora, Unicamente, alegé en la demanda que existe como corporacién de derecho ptiblico
como consecuencia de haber culminado los actos de constitucion legalmente establecidos.
Sin embargo, no alegd que los signos los estuviera utilizando en el mercado para la
distincion de los productos y servicios para los que la registré la parte demandada. Esta
afirmacion serviria ya para la desestimacion del recurso de apelaciéon. No podemos olvidar
que la accion ejercitada es una accién reivindicatoria y que el objeto del proceso no es una
nulidad por registro de mala fe.
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Tampoco se puede apreciar que el uso que la entidad actora hacia de los signos
distintivos (denominacion “Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-
Nutricionistas™) fuera pacifico. De los propios hechos de la demanda, corroborados por los
propios de la contestacion a la demanda, se revela que existe un conflicto evidente acerca
de qué entidad, si la actora o la demandada, es la que esta debidamente constituida en
corporacion de derecho publico como Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-
Nutricionistas.

Por tanto, cuando la demandada ha venido utilizando (sin saber si lo ha utilizado en
el mercado pues, como se ha dicho, ninguna alegacion se ha realizado al respecto) los
signos distintivos “Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas”,
sabia y conocia que existia otra entidad, la demandada, que también se arrogaba su
titularidad a efectos de denominacién legal. Es mas, conocia que la demandada era una
asociacion que respondia a dicha denominacién. De ahi que, en consecuencia, supiera o
debiera conocer que la utilizacién de tales signos en funcién de marca podia ser
controvertida.

Y, correlativo a lo anterior, es que no se pueda afirmar que la parte demandada
actuara en fraude de los derechos de la parte actora.

Primero, porque era imposible que la parte demandada solicitara el registro de los
signos distintivos como marca con la finalidad de aprovecharse de la posicion ganada por la
parte actora. Y ello porque no esta ni alegada ni acreditada esa situacion de la entidad actora
que se limit6 a sefialar que se habia constituido como corporacién de derecho publico, pero
no justifico que hubiera alcanzado algtin tipo de prestigio en el mercado de los productos y
servicios ofertados por ella de los que se pretendiera aprovechar la entidad demandada. Es
mas, no actuaba como tal Consejo en el momento de la solicitud.

Segundo, porque tampoco es posible afirmar que la solicitud del registro por la
entidad demandada se hiciera con el propdsito de obstaculizar injustificadamente la
posicién ganada por la actora. Ademas de que, como se ha dicho, no se ha justificado esa
posicién en el mercado; lo cierto es que no existe una actuacion obstaculizadora
injustificada. La entidad demandada, en este sentido, se considera legalmente legitimada
para poder alcanzar la condicion de corporacion de derecho publico de Consejo General de
Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas de Espafia. Para ello, aporté expediente
administrativo de los tramites que ha seguido para la consecucion de este fin. Y es hecho no
controvertido entre las partes que ambas entidades han aspirado a tal objetivo. La
discrepancia se encuentra en la legalidad de los procesos emprendidos por una y otra parte.
De ahi que no pueda entenderse que existio una intencién clara y manifiesta de impedir que
la parte demandante pudiera hacer uso de tales signos en el mercado cuando solicito el
registro.

Lleva razon el juez de la instancia cuando manifiesta que no es este el orden
jurisdiccional al que le corresponde decidir si la constitucién de la actora como Consejo
General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas ha sido conforme a derecho. Y
ello porque no resulta necesario para la resolucion del pleito conforme al articulo 42 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil. Lo que nos corresponde en esta jurisdiccion es comprobar si
la parte actora -que es quien tiene la carga de la prueba de los hechos constitutivos de los
requisitos para la prosperabilidad de la accion reivindicatoria de la marca- ha acreditado sin
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ningtin género de duda que es la unica entidad constituida como Consejo General de
Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas. Y, al respecto, es evidente que la prueba
desplegada revela que han existido discrepancias entre las partes de este procedimiento
acerca de quién ha cumplido con las normas legales para la valida constitucion del consejo.
Asi unos colegios autonomicos de dietistas y nutricionistas estan integrados en la actora
mientras que otros lo estan en la asociacion demandada. Por tanto, hay dudas acerca de
quien actia como verdadero Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-
Nutricionistas. Y colorario de esta conclusion es la sentencia de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del TSJCV que la propia parte apelante menciona en su recurso de
apelacion en la que, precisamente, se validan actuaciones realizadas a instancia de la parte
demandada. Esta falta de prueba, conforme al articulo 217 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, determina la imposibilidad de apreciar el requisito de la actuacion fraudulenta de la
parte demandada.

Por eso, no se comparte la argumentacién del primer motivo de apelacion. El juez
de la instancia no “asumi6” la igualdad de las partes en el procedimiento. Esta es una
lectura erronea de la sentencia recurrida. Lo que hace el juez a quo y comparte la Sala es,
como se ha dicho, sostener que no corresponde a este orden jurisdiccional verificar quién de
las dos partes ha realizado correctamente el tramite legal de constitucion como Consejo
General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas como algo necesario para resolver
una accion marcaria civil. Y ello porque no es necesario. Basta con comprobar que la
prueba practicada revela que existe un conflicto juridico sobre esta cuestién que excluye,
por ello, la intencién fraudulenta de la parte demandada cuando llevé a cabo la solicitud del
registro de la marca en los términos expresados de intento de obstaculizacion. Y, por este
mismo motivo, en contra de lo manifestado en la alegacién segunda del recurso de
apelacion, no existe un rechazo a la plena cognicion del asunto. El juez de la instancia
delimita perfectamente lo que es el objeto del procedimiento (la pretension aducida con su
causa de pedir) y el pronunciamiento sobre el que tiene competencia.

Tampoco se aprecia, en contra de lo sostenido por la parte recurrente en su alegacion
quinta una violacion legal en la solicitud del registro de la marca. El incumplimiento de una
norma como motivo para la reivindicacién de la marca se ha de referir a una norma relativa
a la titularidad de la marca y su proceso de adquisicion. Ninguna norma, en consonancia
con lo manifestado por el juez a quo, se expresa ni en el recurso ni en la demanda.
Unicamente, se insiste en la infraccién de normas que se achacan a la parte demandada para
su constitucion como corporacion de derecho publico. Tales infracciones podrian, como se
ha examinado, dar lugar a una actuacién fraudulenta de la demandada (descartada en esta
sentencia y en la sentencia de la instancia) pero no pueden justificar una reivindicacién de
la marca por incumplimiento de una obligacion legal.

Por todo ello, procede la desestimacién del recurso de apelacion.

TERCERO.- Costas de la apelacién. La desestimacion del recurso conlleva, conforme a lo
dispuesto en el articulo 398.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la imposicion de las costas
de la apelacion a la parte recurrente. Todo ello con la pérdida del deposito para recurrir.

FALLO

DESESTIMAMOS el recurso de apelacién interpuesto por Consejo General de Colegios
Oficiales de Dietistas-Nutricionistas con NIF Q4601477E y CONFIRMAMOS la sentencia
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dictada en fecha de 10 de mayo de 2021 en el juicio ordinario 695/20 del Juzgado de lo
Mercantil nimero 3 de Valencia.

Condenamos en las costas del presente recurso a la parte recurrente. Todo ello con la
declaracion de la pérdida del deposito para recurrir.

Notifiquese esta resolucion a las partes y, de conformidad con lo establecido en el articulo
207.4 Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, una vez transcurridos los plazos previstos, en su
caso, para recurrir sin haberse impugnado, quedara firme, sin necesidad de ulterior
declaracion; procediéndose a devolver los autos originales, junto con certificacion literal de
la presente resolucion y el oportuno oficio, al Juzgado de su procedencia.

Asi, por esta nuestra sentencia, de la que se unira certificacion al rollo, la pronunciamos,
mandamos y firmamos.
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