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RESOLUCIÓN DE SOLICITUD DE NULIDAD 
 

 
PROCEDIMIENTO DE NULIDAD: NUL/0025/2025 

 

   Registro Impugnado:  M2326550 
 

 
Distintivo:  LA MAFIA SE SIENTA A LA MESA 
 
Clases Impugnadas:  42  
 

 

 
1. DATOS DE LA TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE NULIDAD 

 

 
Datos del solicitante de nulidad: 
 

 
REPÚBLICA DE ITALIA 

 
Datos del representante: 
 

 
CARBONELL CALLICO, JOSEP 

 
Fecha de presentación de la solicitud: 
 

 
18/02/2025 

 
Renuncias: 
 

 
NO 

 

 

2. NORMAS APLICABLES 
 

 
Art. 51.1.a) en relación al artículo 5.1.f) de la Ley de Marcas, 17/2001. 
 

 

 

3. FUNDAMENTO DE LA RESOLUCIÓN 
 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

El día 18 de febrero de 2025 se presenta solicitud de nulidad con base en los artículos 51.1.a) y 

5.1.f) de la Ley 17/2001, de 21 de diciembre, de Marcas, del signo M2326550 “LA MAFIA SE 

SIENTA A LA MESA” (denominativa), cuya fecha de solicitud es el 21 de junio del 2000 y registrada 

para la clase 42: “restauración (alimentación); hospedaje temporal”. 
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La solicitante basa dicha solicitud de nulidad en que el signo impugnado es contrario al orden 

público y a las buenas costumbres (art. 5.1.f)). Cabe señalar que el solicitante de la nulidad ya 

presentó solicitud de nulidad ante la EUIPO de la MUE n. º 005510921 “LA MAFIA SE SIENTA A 

LA MESA” (figurativa), cuyo titular coincide con el de la marca actualmente impugnada. Dicha 

marca europea estaba registrada para las clases siguientes: 

- Clase 25: “calzados (excepto ortopédicos), artículos de vestir, camisetas, gorras”. 

- Clase 35: “servicios de asesores para la organización y dirección de negocios; asistencia 

en la dirección de negocios; consultas para la dirección de negocios; servicios de asesores 

para la dirección de empresas; servicios de ayuda a la explotación de una empresa 

comercial en régimen de franquicia; servicios de publicidad; servicios de emisión de 

franquicias relativas a la restauración (alimentación) y cafés-restaurantes”. 

- Clase 43: “servicios de restauración (alimentación), bares, cafeterías, cafés-restaurantes”. 

En relación con dicho procedimiento, recayó sentencia del Tribunal General de la Unión Europea 

de fecha 15 de marzo de 2018, asunto T-1/17 (véase documento n. º 31 del escrito de solicitud de 

nulidad) por el que se declaró la nulidad de la marca europea. 

El día 17 de marzo de 2025, se acordó el traslado de la solicitud de nulidad con publicación en el 

B.O.P.I de 24 de marzo de 2025 iniciando el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente 

al de la fecha de publicación para que el titular de la marca impugnada pudiera presentar las 

alegaciones que considerase oportunas en defensa de su registro. El día 23 de mayo de 2025, el 

titular del registro impugnado presentó contestación a la solicitud de nulidad. 

Respecto de dicha contestación, el 4 de septiembre de 2025, se hizo requerimiento de alegaciones 

en virtud del artículo 59.1 de la Ley de Marcas al solicitante de la nulidad otorgándole un plazo de 

diez días hábiles para contestar a las mismas. El solicitante de la nulidad presentó contestación el 

25 de septiembre de 2025. 

De conformidad con las alegaciones de las partes en los distintos escritos de solicitud, contestación 

a la solicitud de nulidad y requerimiento de alegaciones cabe señalar lo siguiente: 

En relación al artículo invocado, el solicitante de la nulidad alega que el signo hace referencia a 

una organización criminal, la Mafia, la cual opera no solo a nivel local en Italia sino a nivel global, 

incluyendo a España. Señala el solicitante de la nulidad que los delitos más comunes de dicha 

organización son, entre otros, el tráfico de drogas y armas, crimen organizado, piratería, lavado de 

dinero, corrupción de funcionarios, asesinatos. 

Sobre la base de dichas alegaciones ha presentado numerosos artículos de prensa de los años 

anteriores a la solicitud de nulidad, así como de fechas posteriores que revelan la presencia de 

dicha organización criminal en España desde la década de los 80. 

Alega el solicitante de la nulidad que, para la lucha contra dicha organización criminal en Italia, el 

Gobierno italiano ha “fortalecido las capacidades de los cuerpos policiales y judiciales” así como 

la introducción de nueva normativa en su Código Penal (art.416 bis sobre “asociaciones de tipo 

mafioso”), entre otras medidas. 

Respecto al impacto de dicha organización criminal en España, el solicitante de la nulidad ha 

señalado que nuestro país es uno de los países donde más infiltrada está la Mafia, al constituir un 

territorio especialmente propicio para la actividad delictiva por su ubicación geográfica “idónea para 
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el tráfico de drogas procedente de Sudamérica”. A tal efecto, se aportan diversos artículos de 

prensa (documento n.º 15 bis o 16) que ilustran la presencia histórica de grupos vinculados al 

crimen organizado en el territorio español. 

Por su parte, el titular de la marca impugnada argumenta en su contestación que el signo 

impugnado procede del libro de recetas “LA MAFIA SE SIENTA A LA MESA”.  

Asimismo, sostiene que la valoración de si el signo infringe el art.5.1. f) debe efectuarse atendiendo 

a la percepción del público español en el momento del registro (año 2000), debiendo ser acreditado 

por el solicitante de la nulidad la contrariedad al orden público y a las buenas costumbres.  

Asimismo, alega, el derecho a la libertad de expresión y como el término “MAFIA” sí es utilizado 

en otras industrias como la audiovisual o la literaria y como el público español identifica dicho 

término como una alusión a un fenómeno cultural, más que a una organización delictiva. 

En este contexto, habrá que considerar la percepción del signo impugnado en la sociedad 

española en el año 2000 y determinar si, en el momento del registro, podía generar una asociación 

directa con actividades contrarias al orden público o a las buenas costumbres. 

Finalmente se cerró la fase contradictoria el 17 de febrero de 2026 (con publicación en el B.O.P.I 

de 24 de febrero de 2026). 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

SOBRE EL MOMENTO PARA VALORAR LA NULIDAD 

El propósito del procedimiento de nulidad absoluta es, entre otras cosas, permitir que la Oficina 

revise la validez del registro de una marca y que adopte, en su caso, la postura que debería haber 

adoptado de oficio en un proceso de registro (Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea, 

asunto T-396/11, Ultrafilter International, de 30 de mayo de 2013). Por ello, es conveniente 

determinar el momento en el que debe realizarse ese examen sobre la viabilidad del registro en 

un procedimiento de nulidad basado en causas absolutas. 

En este sentido, el Tribunal General de la Unión Europea, asunto T-189/07, Flugbörse, de 3 de 

junio de 2009, ha declarado que el registro o declaración de nulidad de una marca debe evaluarse 

de acuerdo con la situación existente en la fecha de su solicitud, no de su registro (confirmado 

por el auto del Tribunal de Justicia, asunto C-332/09 P, Flugbörse, de 23 de abril de 2010).  

No obstante, cabe que se den situaciones excepcionales en las que el orden público vigente o los 

principios éticos y morales esenciales comúnmente asumidos resulten comprometidos por un 

acontecimiento ocurrido con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud. En tales 

supuestos, con carácter general, esos hechos sobrevenidos podrían igualmente ser objeto de 

consideración (asunto BIN LADIN, recurso 176/2004 de la Sala de Recursos de la EUIPO). 

PRIMERO. - El artículo 51.1.a) de la Ley 17/2001, de 21 de diciembre, de Marcas, establece que 

“El registro de la marca podrá declararse nulo mediante solicitud presentada ante la Oficina 

Española de Patentes y Marcas o mediante demanda reconvencional en una acción por violación 

de marca: a) cuando contravenga lo dispuesto en el artículo 5 de la presente Ley”. 

En este sentido, el artículo 5.1.f) de la Ley de Marcas invocado por el solicitante como causa de 

nulidad del signo M2326550 “LA MAFIA SE SIENTA A LA MESA” dispone que “no podrán 

registrarse como marca los signos siguientes: f) los que sean contrarios a la Ley, al orden público V
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o a las buenas costumbres”. En el presente caso, el solicitante de la nulidad ha alegado que el 

signo en cuestión es contrario al orden público y a las buenas costumbres. 

La ratio legis de esta causa de nulidad es evitar que permanezcan en el registro signos cuya 

utilización en el territorio pertinente resultaría contraria al orden público o a las buenas costumbres 

(Sentencias del Tribunal General de la Unión Europea, T-1/17, La Mafia se sienta a la mesa, de 

15 de marzo de 2018; T-683/18, Cannabis Store Amsterdam, de 12 de diciembre de 2019; y T-

178/20, Bavaria Weed, de 12 de mayo de 2021). A través de esta prohibición de la Ley de Marcas 

se pretenden proteger los principios básicos y valores fundamentales del Estado; impidiendo, 

además, que se les otorguen a esos signos los privilegios propios del registro de una marca. 

SEGUNDO. – El Derecho español configura los conceptos de orden público y buenas costumbres 

como conceptos jurídicos indeterminados. Ha sido la jurisprudencia la que ha ido delimitando qué 

se debe entender por tales, así como aquellas cuestiones que se deben tener en cuenta a la hora 

de determinar cuándo un signo está incurso en esta prohibición absoluta y debe declararse nulo. 

El orden público comprende el conjunto de normas, principios y valores de una sociedad en un 

momento determinado; o, como ha dicho el Tribunal General de la Unión Europea en su Sentencia 

T-683/18, Cannabis Store Amsterdam, de 12 de diciembre de 2019, el orden público expresa una 

visión normativa de valores y objetivos definidos por la autoridad pública pertinente que deben ser 

observados. Asimismo, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional (STC 46/2020, de 

15 de junio): “El orden público comprende los derechos fundamentales y las libertades 

garantizados en la Constitución, así como otros principios esenciales indisponibles para el 

legislador por exigencia constitucional o de la aplicación de principios admitidos 

internacionalmente”.  

De acuerdo con la práctica de convergencia CP14 “marcas contrarias al orden público o a las 

buenas costumbres” (en adelante, CP14), puede entenderse como orden público al “conjunto de 

normas, principios y valores fundamentales de las sociedades de la Unión Europea en un momento 

determinado. Incluye, en particular, los valores universales de la Unión Europea, como la dignidad 

humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, y los principios de la democracia y el Estado de 

derecho, proclamados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE). 

Su contenido debe ser identificable a partir de fuentes fiables y objetivas”. 

Las normas, los principios y los valores fundamentales que comprende el orden público son los 

aplicables a todos los Estados miembros colectivamente, así como los que solo son aplicables a 

cada Estado miembro a escala nacional. En este sentido, la interpretación común proporciona, 

entre otras cosas, una lista de principios y valores fundamentales que son comunes a todos los 

Estados miembros de la Unión Europea en una sociedad en la que prevalecen la inclusión, la 

tolerancia, la justicia, la solidaridad y la no discriminación, sobre la base, entre otras cosas, del 

sexo, la raza, el color, el origen étnico o social, las características genéticas, la lengua, la religión 

o las creencias, las opiniones, el nacimiento, la discapacidad, la edad o la orientación sexual. 

Estos principios y valores se establecen en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea y en el Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el 

Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, firmado en Lisboa el 13 de diciembre de 2007. 

Dichos valores son: 

• dignidad humana  V
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•  libertad 

• Igualdad 

• Solidaridad 

• Democracia 

• Estado de derecho 

• respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes 

a minorías. 

Estos valores y principios europeos son asumidos por nuestro ordenamiento jurídico en virtud de 

lo establecido en el artículo 96.1 de nuestra Constitución: “Los tratados internacionales 

válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del 

ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas 

en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho 

internacional”. 

Es importante destacar que las exigencias de orden público pueden variar de un país a otro y de 

una época a otra, por lo que son los Estados los que determinan el contenido de estas exigencias 

de conformidad con sus necesidades nacionales; abarcando la protección de diversos intereses 

que el Estado considere fundamentales según su propio sistema de valores (Sentencia del Tribunal 

General de la Unión Europea T-683/18, Cannabis Store Amsterdam, de 12 de diciembre de 2019). 

El concepto de buenas costumbres, tal como ha establecido el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea en su Sentencia C-240/18, Fack Ju Göthe, de 27 de febrero de 2020, “debe interpretarse 

a la luz de su significado habitual y del contexto en que generalmente se utiliza. (…) dicho concepto 

hace referencia, en su sentido habitual, a valores y normas morales fundamentales aceptados por 

una determinada sociedad en un momento dado. Tales valores y normas, que pueden evolucionar 

a lo largo del tiempo y variar en el espacio, deben determinarse con arreglo al consenso social 

predominante en cada sociedad en el momento de la evaluación. A efectos de dicha apreciación, 

se debe tener en cuenta el contexto social, incluidas, en su caso, las características culturales, 

religiosas o filosóficas que le son propias, con el fin de evaluar, de manera objetiva, lo que la 

mencionada sociedad considera moralmente aceptable en ese momento”. 

Para determinar si un signo registrado es contrario al orden público y/o a las buenas costumbres, 

el análisis que hay que hacer no puede limitarse a una apreciación abstracta del signo registrado; 

sino que será necesario analizar todos los elementos propios del caso para poder determinar cómo 

percibe dicho signo el público pertinente cuando es utilizado como marca para los productos o 

servicios para los cuales está registrado. No bastará con considerar el signo de mal gusto, el 

público pertinente debe percibir que dicho signo es contrario a los valores y normas morales 

fundamentales de la sociedad existentes en ese momento (Sentencia del Tribunal de Justicia de 

la Unión Europea, C-240/18, Fack Ju Göthe, de 27 de febrero de 2020). 

El análisis anteriormente expresado debe hacerse sobre la base de los criterios de una persona 

razonable que tenga umbrales medios de sensibilidad y tolerancia, y no desde la perspectiva de 

aquella parte del público a la que nada ofende ni de aquélla que puede ofenderse fácilmente 

(Sentencias del Tribunal General de la Unión Europea, T-1/17, La Mafia se sienta a la mesa, de 

15 de marzo de 2018; T-683/18, Cannabis Store Amsterdam, de 12 de diciembre de 2019; y T-

178/20, Bavaria Weed, de 12 de mayo de 2021; y Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea, C-240/18, Fack Ju Göthe, de 27 de febrero de 2020). Hay que tener en cuenta, además, 
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que el público pertinente no puede estar limitado al público al que están directamente dirigidos los 

productos y servicios para los que se registró el signo. También lo componen otras personas que 

se ven confrontadas con él de manera incidental en su vida diaria, a pesar de no ser el objetivo de 

dichos productos y servicios (Sentencias del Tribunal General de la Unión Europea, T-1/17, La 

Mafia se sienta a la mesa, de 15 de marzo de 2018; T-683/18, Cannabis Store Amsterdam, de 12 

de diciembre de 2019; y T-178/20, Bavaria Weed, de 12 de mayo de 2021). 

 

TERCERO. -  En el caso que nos ocupa, el signo registrado consiste en un signo de carácter 

denominativo compuesto por la conjunción “LA MAFIA SE SIENTA A LA MESA”. 

Mientras que el examen de si un signo es contrario al orden público se basa en criterios objetivos, 

el examen de si un signo es contrario a las buenas costumbres se basa en valores subjetivos que 

deben aplicarse de la manera lo más objetiva posible. 

Para valorar la aplicación del artículo 5.1 f) y siguiendo las instrucciones del CP14, deben evaluarse 

los siguientes factores: 

1. Análisis del signo en sí  

2. Evaluación de la relación entre los productos y servicios y el signo/el 

público pertinente. 

3. Para el orden público: determinación de las fuentes fiables y 

objetivas a partir de las cuales puede determinarse el orden público. 

4. Por lo que respecta a las buenas costumbres: identificación de los 

valores y estándares morales fundamentales aplicables. 

 

a) Evaluación del signo en sí. 

En primer lugar, es necesario evaluar los diferentes elementos, en este caso verbales, del signo 

impugnado y, por otro lado, los posibles significados del mismo dentro del territorio de referencia, 

siendo en este caso, España. Una vez determinado este extremo, se deberá analizar si alguno de 

dichos significados puede ser contrario al orden público o a las buenas costumbres. Para ello, 

señala la práctica de convergencia de la EUIPO CP14, que “se considerarán todos los usos que 

pueda tener una determinada palabra (formales, coloquiales, jergas, etc.)”. 

Para evaluar dichos significados, se tendrán en cuenta fuentes fiables como diccionarios, 

enciclopedias o ejemplos de uso del término o términos que se encuentren en sitios web de 

Internet. 

En este sentido, el solicitante de la nulidad en su escrito contestando al requerimiento de 

alegaciones ha aportado la definición de la R.A.E, la cual, entre sus múltiples acepciones, define 

la “MAFIA” como “Organización criminal y secreta de origen siciliano”, por tanto, la yuxtaposición 

de dicho concepto con la frase “se sienta a la mesa” alude a una organización criminal que “se 

sienta a la mesa”.  

Asimismo, ha aportado la definición de dicho término en el diccionario Oxford como “organización 

secreta de delincuentes, activa sobre todo en Sicilia, Italia y E.E.U.U.” así como la historia sobre 

el origen de dicha organización de la página web “Wikipedia”.  
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Respecto de esta última fuente, el titular del signo impugnado ha cuestionado que su fiabilidad y 

precisión es controvertida aportando para ello una sentencia de la Sala Tercera del Tribunal 

Supremo de 21 de julio de 2011. No obstante, la jurisprudencia europea más reciente ha señalado 

que la fiabilidad de la información tomada de sitios web editables, como «Wikipedia» no debe 

cuestionarse por el mero hecho de que los usuarios tengan la posibilidad de añadir nuevas 

entradas (véase la sentencia del Tribunal General de 25 de septiembre de 2018, asunto T-180/17). 

Sin embargo, puede considerarse que el contenido o la información tomada de sitios web editables, 

como «Wikipedia», carecen de certeza (Sentencia del Tribunal General de 29 de noviembre de 

2018, asunto T- 373/17, LV BET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE). En tal caso, es aconsejable que 

otras pruebas corroboren esa información.  

En este sentido, se han aportado numerosos artículos en prensa (véase documentos n.º 15 bis y 

16 del escrito de contestación, así como el n. º 42 de la contestación al requerimiento de 

alegaciones) donde se refleja la existencia de la Mafia en España desde antes de la solicitud de la 

marca ahora impugnada, esto es, con anterioridad al año 2000.  

En algunos de dichos artículos se señala como desde finales de los años 70 “los mafiosos italianos 

comenzaron a llegar a Cataluña”, así como en la costa del sol donde “las mafias italianas 

comenzaron a llegar en los años 60. Huían de la persecución que sufrían en Italia y veían España 

como un lugar ideal para ellos. Un retiro o un refugio”.  

Igualmente, en los documentos n. º 42, 43, 45 o 50 del escrito de contestación al requerimiento de 

alegaciones se recogen varios artículos en prensa donde a modo de ejemplo cabe señalar algunos 

titulares como los siguientes: “Detenidos en Marbella tres presuntos mafiosos reclamados por 

Italia” de fecha 21 de junio de 2000 o “España e Italia nombrarán jueces para agilizar la entrega 

de mafiosos” de 18 de junio de 2000.  Además, junto a dichos artículos, se han aportado otros 

posteriores al registro de la marca impugnada que reflejan la continuidad de dicha organización 

criminal hasta la actualidad. 

Asimismo, se han aportado varios artículos en prensa (documento n. º 22) donde se recogió el 

malestar que produjo dentro de la sociedad civil italiana la existencia en España de una cadena de 

restauración que incluyera el término la “MAFIA”. Ante dicho estupor, se recoge en dicho 

documento un recorte de prensa en el que el reportero habló con un jefe de sala de uno de los 

locales de la “MAFIA SE SIENTA A LA MESA” que señalaba que “aquí tememos mucho a la mafia” 

pidiendo disculpas a los italianos “por si sienten ofendidos”. 

Contrariamente a lo argumentado por el solicitante de la nulidad, el titular del registro impugnado 

sostiene que la percepción que tiene el público español del término “MAFIA” no tiene una 

connotación contraria a los valores y normas morales de la sociedad española y para ello ha 

aportado reseñas positivas de los clientes de los restaurantes “LA MAFIA SE SIENTA A LA MESA” 

(documento n. º 6 del escrito de contestación). Sin embargo, dichas valoraciones se circunscriben 

a la experiencia del servicio de restauración y a la calidad del mismo, sin que permitan determinar 

la concepción o asociación que los usuarios mantienen respecto del término “MAFIA”. Por ello, las 

reseñas no prueban que el signo sea percibido como algo neutro ni que esté desvinculado de 

posibles asociaciones con organizaciones criminales. 
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Por otro lado, el titular del registro impugnado señala la existencia en Italia de varias marcas que 

incluyen el término “MAFIA”, no resultando vinculantes a esta Instancia las resoluciones nacionales 

de registro, no procediendo por tanto a examinarlas ni a valorarlas. 

Por tanto, de todo lo anterior, podemos constatar que el término “MAFIA” hace referencia a una 

organización criminal, que en la fecha de presentación del signo impugnado el 21 de junio de 2000, 

era conocida en España y actuaba dentro de nuestras fronteras. 

b) Evaluación de la relación entre los productos y servicios y el signo, así como el 

público relevante. 

El signo impugnado se encuentra registrado para la clase 42 esto es para “restauración 

(alimentación); hospedaje temporal”. El uso del término “MAFIA” dentro de este sector y 

acompañado de la frase “se sienta a la mesa” puede implicar, como señaló la sentencia del 

Tribunal General, T-1/17, una banalización de la criminalidad organizada o incluso una 

romantización de dicha organización al vincularlo a una experiencia agradable como es la 

gastronomía o el ocio. Además, señala el solicitante de la nulidad que “los restaurantes han 

constituido históricamente uno de los principales instrumentos de estas organizaciones criminales 

para el blanqueo de capitales”. En este sentido, la noticia recogida en el documento n. º 64 se 

refiere a como España ha servido desde hace años como polo para el tráfico de drogas y, 

especialmente, para el lavado de dinero a través de la compra de hoteles, restaurantes y bares en 

las zonas más turísticas. 

Por otro lado, la evaluación de si un signo es contrario al orden público o a las buenas costumbres 

debe llevarse a cabo con referencia a la percepción de dicho signo por parte del público pertinente 

(sentencia del Tribunal General, asunto T-232/10, Coat of arms of the Soviet Union). 

Respecto a la percepción del público relevante, cabe señalar que en el presente caso será el 

español al ser una marca española. Dicho público debe ser aquel que no pueda sentirse fácilmente 

ofendido, sino que debe basarse en la noción de una persona razonable que tenga una sensibilidad 

y umbral de tolerancia medios (véase, la sentencia del Tribunal General de 5 de octubre de 2011, 

PAKI, asunto T-526/09). Por lo tanto, la apreciación de si un signo es contrario al orden público y 

a las buenas costumbres debe llevarse a cabo sobre la base de los estándares y valores de los 

ciudadanos de a pie que se encuentran entre esos dos extremos. 

El que muchas personas no consideren ofensivas determinadas palabras, o incluso las hayan 

adoptado en su vocabulario cotidiano, no altera el hecho de que estas palabras podrían percibirse 

como ofensivas: existe un interés público en garantizar que no se conceda el registro a los signos 

que consistan en palabras ofensivas a las que posteriormente puedan verse enfrentados los 

consumidores, especialmente los niños y los jóvenes. 

Por otro lado, el público pertinente no puede limitarse al público al que se dirigen los productos y 

servicios para los que se solicitó el registro. Es preciso examinar el hecho de que los signos 

capturados por este motivo de denegación no solo afectarán al público al que se destinan los 

productos y servicios designados por el signo, sino también a otras personas que, sin estar 

afectadas por tales productos y servicios, integrarán dicho signo de forma incidental en su vida 

cotidiana (véase sentencia de 14 de noviembre de 2013, asunto FICKEN, T-52/13 y de 26 de 

septiembre de 2014, asunto CURVE, T-266/13). 
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En el presente caso, el signo en cuestión está formado por la conjunción de los elementos 

denominativos “LA MAFIA SE SIENTA A LA MESA”, siendo el elemento principal el término “LA 

MAFIA”, ocupando un carácter secundario la frase “SE SIENTA A LA MESA”. 

En este sentido, cabe señalar que el elemento denominativo “LA MAFIA” ha quedado constatado 

en el punto anterior que hace referencia a nivel global a una organización criminal que tiene su 

origen en Italia, extendiendo sus actividades a varios países entre otros España tal (documentos 

n. º 15 bis y 16, entre otros).  

Dicha organización criminal como ya estableció el Tribunal General de la Unión Europea en el 

asunto homónimo “LA MAFIA SE SIENTA A LA MESA”, realiza actividades que “vulnera los 

mismos valores en los que se basa la Unión, en particular, los valores de respeto de la dignidad 

humana y de libertad enunciados en el artículo 2 TUE y en los artículos 2, 3 y 6 de la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Estos valores son indivisibles y constituyen el 

patrimonio espiritual y moral de la Unión. Además, el crimen organizado y las actividades 

mencionadas en el anterior apartado 35 forman parte de los ámbitos delictivos de especial 

gravedad y dimensión transfronteriza en los que el artículo 83 TFUE prevé la actuación del 

legislador de la Unión. Como subrayan la EUIPO y la República Italiana, a la lucha contra la Mafia 

se dedican numerosos esfuerzos y cuantiosos recursos no solamente por el Gobierno italiano, sino 

también a escala de la Unión, al representar el crimen organizado una grave amenaza para la 

seguridad en el conjunto de ésta”. 

El titular del signo impugnado sostiene, no obstante, que el público español no asociará el término 

“LA MAFIA” con una organización que promueve actividades delictivas, dado que dicha expresión 

ha sido ampliamente difundida a través del cine o la literatura —como sucede con la obra “La mafia 

se sienta a la mesa”. 

Sin embargo, la circunstancia de que se hayan producido películas o publicados libros que narren 

hechos o aspectos cotidianos relativos a una organización criminal no desvirtúa que la normativa 

aplicable (la Ley de Marcas) prohíba el registro de signos contrarios al orden público o a las buenas 

costumbres. En efecto, mientras que el régimen de propiedad intelectual protege obras sin realizar 

un juicio de valor sobre su contenido por no contener prohibiciones equivalentes al derecho de 

marcas; la legislación marcaria sí contempla límites materiales al registro de signos vinculadas al 

interés general, precisamente porque los signos distintivos confieren un derecho de exclusiva 

sobre determinados términos o expresiones. 

El hecho de que el signo esté acompañado de la expresión “se sienta a la mesa” no desvirtúa que 

el signo impugnado evoque a una organización criminal que, en la fecha de solicitud de la marca, 

ya gozaba de amplia notoriedad, no solo en España, sino a nivel mundial. Además, en ese 

momento existía en nuestro país una marcada sensibilidad social y un firme compromiso 

institucional en la lucha contra el terrorismo.  

A mayor abundamiento, la solicitante de la nulidad ha aportado diversos recortes de prensa que 

acreditan que dicha organización no constituye un fenómeno histórico superado, sino una realidad 

todavía existente. 

Comparte esta Instancia, lo señalado por la sentencia de 15 de marzo de 2018 del Tribunal General 

(sala novena), asunto T-1/17, La Mafia se sienta a la mesa, en virtud de la cual “la asociación del 

elemento denominativo «la mafia» con los otros elementos de la marca controvertida puede dar 
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una imagen globalmente positiva de las actividades de Mafia y, de este modo, realizar la percep-

ción de las actividades delictivas de esta organización”.  

c) Determinación de las fuentes fiables y objetivas a partir de las cuales puede 

determinarse el orden público. 

Para determinar si un signo resulta contrario al orden público, es preciso realizar una valoración 

encaminada a identificar, sobre la base de fuentes fiables y objetivas, cuál es la norma, el principio 

o el valor fundamental que pudiera haberse vulnerado 

En este sentido, tal como se establece en la interpretación común (CP14), las normas, principios 

y valores fundamentales que conforman el orden público de la UE o de un Estado miembro deben 

ser identificables a partir de fuentes fiables y objetivas.  

Como fuentes fiables cabe destacar la conculcación de los valores sobre los que se sostiene la 

Unión Europea reflejados anteriormente en el fundamento segundo (dignidad humana, libertad, 

democracia, el Estado de derecho), todos ellos recogidos en tratados internacionales ratificados 

por España y, por tanto, integrantes de nuestro ordenamiento jurídico. Valores, consagrados 

igualmente en la Constitución Española (véase art.10 C.E.). 

Por otro lado, tanto la jurisprudencia europea (en el asunto T-1/17) como la española que son 

fuente del derecho (art. 1.6 Código Civil)  en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid en su sentencia n. º 72/2020 sobre la marca “LLIBERTAT PRESOS POLITICS OMNIUM 

LLENGUA CULTURA PAIS" han hecho eco de que la “MAFIA” es una organización delictiva que 

recurre a “la intimidación, la violencia física y el asesinato en el desempeño de sus actividades, 

que incluyen, entre otras, el narcotráfico, el tráfico de armas, el lavado de dinero y la corrupción”. 

Por otro lado, el titular del signo impugnado ha alegado que parece que en el ámbito del derecho 

marcario parece limitarse “la libertad de expresión injustificadamente, pero no en el resto de 

ámbitos como el entorno audiovisual donde pueden verse numerosas películas”.  

En relación a dicha alegación, cabe señalar además que el artículo 10.1 de la Carta Europea de 

Derechos Humanos establece que “toda persona tiene reconocida la libertad de expresión, la cual 

comprende, en particular, la libertad de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber 

injerencia de autoridades públicas” señalando a continuación en su apartado dos que “el ejercicio 

de esa libertad de expresión podrá ser sometido a ciertas restricciones previstas por la ley, que 

constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la 

integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito o la 

protección de la moral”. 

En relación con dicho derecho, conviene recordar, como ya se ha señalado, que el artículo 5.1.f) 

impide, por razones de interés general, el registro de signos contrarios al orden público o a las 

buenas costumbres, en atención al derecho de exclusiva que confieren las marcas y por ende a 

su explotación comercial. Distinta cuestión es que el signo pueda seguir utilizándose en el mercado 

sin contar con dicha protección a nivel informativo o cultural.  

d) Identificación de los valores y estándares morales fundamentales aplicables. 

Finalmente, cabe señalar que los conceptos de orden público y buenas costumbres son distintos, 

si bien en determinadas situaciones pueden solaparse. Esto significa, que una objeción puede 

formularse simultáneamente por ambos motivos. Así, por ejemplo, una marca puede ser percibida V
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por el público pertinente como manifiestamente contraria a los valores y normas morales 

fundamentales aceptados en un momento determinado por la sociedad de la Unión Europea y, al 

mismo tiempo, contradecir, incitar, glorificar, trivializar o justificar la infracción de normas, principios 

o valores esenciales de dichas sociedades. 

Por consiguiente, cuando se invoque este motivo de denegación, procede efectuar un examen 

paralelo tanto desde la perspectiva del orden público como de las buenas costumbres, a fin de 

determinar si resulta aplicable uno u otro —o ambos— de manera concurrente. 

Como supuestos de signos que pueden ser contrarios tanto al orden público como a las buenas 

costumbres, se encuentran aquellos relacionados con actividades u organizaciones delictivas 

como sería el terrorismo o la mafia.  

De conformidad, con lo establecido en el CP14, estas actividades u organizaciones son contrarias 

a los principios éticos y morales reconocidos no solo en todos los Estados miembros, sino en todas 

las sociedades democráticas, ya que constituyen una de las amenazas más graves para los 

intereses fundamentales de la sociedad y el mantenimiento de la paz y el orden sociales. Estos 

signos contradicen los valores indivisibles y universales en los que se basa la UE: la dignidad 

humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, así como los principios de la democracia y el 

Estado de derecho proclamados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 

en los que el derecho a la vida y a la integridad física se destacan como los valores principales y 

fundamentales sin los cuales no se pueden disfrutar los demás. Los valores morales 

fundamentales de la UE y de los Estados miembros también impiden el registro de este tipo de 

signos como marcas y su explotación comercial, ya que el registro de estas marcas ofendería y 

perturbaría profundamente no solo a las víctimas y a sus familiares, sino también a cualquier 

persona que comparta estos valores universales (véase Sentencia del Tribunal General, asunto T-

1/17, La Mafia se sienta a la mesa). 

Conclusión 

En definitiva, el signo controvertido es contrario tanto al orden público como a las buenas 

costumbres. La denominación principal reproduce de manera directa el nombre de una 

organización criminal real, cuya actividad no constituye un fenómeno remoto o meramente literario, 

sino una realidad persistente. 

CUARTO. – Por todo lo anterior, se estima la causa de nulidad contemplada en los artículos 51.1.a) 

y 5.1.f) de la Ley de Marcas, procediéndose a la anulación del mismo.   

Contra la presente resolución se podrá interponer recurso de alzada ante la directora de la Oficina 

Española de Patentes y Marcas, O.A, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de 

la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. 
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4. RESOLUCIÓN 
 

 
ESTIMACIÓN de la solicitud, acordando la NULIDAD del signo impugnado. 
 

 

 

 

 

LETRADO/A 

 
CONFORME 

NULIDAD Y CADUCIDAD ADMINISTRATIVA EL DIRECTOR/A DEL DEPARTAMENTO DE SIGNOS DISTINTIVOS 
 

 
 

P.D EL JEFE DEL ÁREA DE NULIDAD Y CADUCIDAD ADMINISTRATIVA 

 (Resolución de delegación de 13/01/2023) 
ANA LEAL MONTES Patricia Galán Fresnedo 

 

 

 
  

La fecha de esta resolución queda reflejada en las propiedades de 
firma de este documento 
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