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Procedmient: Frocedimiento Ordisaric LOSE 2009
Matariz MarcasNombres comenciales

Demandante:: FUNDACION ADJ-MOURE PRO GEPORTE
PROCURANDON D

Demandado: REAL FEDERACIDN ES*ANCLA
PROCURACOR [/foh

D. “. Procurador de los Tribunales adscrito al

llustre Colegio de Procuradores de Madrid, en la representacién que tengo
acreditada de la entidad FUNDACION ADO-MOQURE-PRO DEPORTE, en el
Procedimiento Ordinario 1091 /2019 que se tramita frente a la REAL FEDERACION
ESPANOLA DE CICLISMO, bajo la direccién Letrada de Don oumuii il
@l con nimero de colegiado @l del LCA. de Ourense, comparezco ante el
Juzgado y como mejor proceda en derecho, BIGO:

Que por medio del presente escrito, en virtud del articulo 406 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, vengo contestar la reconvencion plateada de contrario frente
a la demanda de mi patrocinada con base en los siguientos,

HECHOS

PREVIO.- PRESCRIPCION DE LA ACCION DE NULIDAD FORMULADA EN
LA RECONVENCION.

La marca espafiola denominativa y grafica n? 2,984 588, CAMPEONATO DE
ESPANA DE CICLISMO cuva solicitud de Nulidad se solicita de adverso, se

concedid su registro definitivamente en fecha 19-10-2011.

La reconvencién en la que por primera vez se pretende la nulidad de la
marca resefiada, tiene fecha de 16-11-2019.

El articulo 45 de la vigente Ley de Marcas establece un plazo de 5 afios para
poder ejercitar las acciones civiles derivadas de la violacidn del derecho de marca,
por lo que la accién de nulidad formulada en la demanda reconvencional de fecha
16 de noviembre de 2019, estd prescrita.



PRIMERO.- Se niegan los correlatives de la reconvencidn, en tanto que no
Se reconozcan expresamente a continuacion.
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SEGUNDD.- INEXISTENCIA DE RESERVA LEGAL DE LA DENOMINACION
CAMPEONATO DE ESPANA DE CICLISMO A FAVOR DE UNA FEDERACION
DEPORTIVA CONCRETA.

Mo es cierto que la Ley del Deporte en su art. 46 reserve a la Federacidn
reconviniente la explotacidn o utilizacion, comercial o no comercial, del emblema o
simbolos que componen la denominacién Campeonato de Espafia de Ciclismo v
mucho menos el elemento grifico unido a la misma de la figura idealizada del
ciclista en bicicleta verde. .
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Por un lade tenemos que distinguir el cardcter o trascendencia que tiene

una competicion y por otra la denominacién gue puede elegirse para ella.

El art. 46 de la Ley del Deporte se incardina dentro del Titdfo IV [questifll
teme-2 articulos y que se titula DE'LAS COMPETICIONES).

Y lo primero gue hace la Ley del Deporte en su art. 46 es establecer que las

competiciones deportivas, por su naturaleza: pueden ser oficiales y no oficiales y
profesionales o no profesionales

Luego por su Ambito geografico: pueden ser internacionzles, estatales y de
ambito inferior

Y a continuacion combinando ambos parametros, en el primer parrafo del
art. 46-2 establece que una competicién (refiriéndose a la prueba que se celebre y
no a su denominacidn comercial) serd oficial y de Ambito estatal si asi la califica Ia
correspondiente Federacidn deportiva espaiiola segin los diversos criterios que se
hayan establecido. Pues pruebas internacionales y de d4mbito inferior a la estatal ya
no pueden ni siquiera organizarlas, ni por tanto calificarlas de oficiales, ni
denominarlas ast.

Y en coherencia con todo ello es cuando regula en el 46-2 dltimo parrafo,
que una vez que la ha calificado /sefalado/elegido con ese cardcter o trascendencia
de oficial de dmbito estatal, esa misma denominacidn de competicion “oficial” y de
ambito "estatal”, queda reservada para ella (en contraposicién con las demads
pruebas o competiciones no oficiales y de dmbitos autondmicos, internacionales 6
provinciales 6 municipales)

Por ello recalea que la denominacidn de: competicion oficial de dmbito
estatal queda reservada, a todos los efectos, para las reguladas en el presente
Titulo, es decir que solo las pruebas o torneos que las respectivas Federaciones



califiquen segln sus estindares como oficiales y de dmbito estatal, podrin
denominarse con la denominacién comercial que escojan
Prueba/Torneo/Competicidn/Criterium/Meeting oficial de ambito estatal.

Pudiendo convivir las competiciones oficiales y de dmbito estatal de cada
disciplina deportiva, con competiciones no oficiales de dmbito internacional,
estatal o inferior (con la denominacién comercial y elementos grificos que en su
caso elija cada organizador).

Véase como ejemplo la Liga Nacional de Fithol Profesional, que es una
entidad del art. 41 de la Ley del Deporte en relacién con el articulo 12-22 vy 4% de la
misma Ley y que organiza una competicién oficial de caricter profesional y dmbito
estatal, que tiene registrada la Marca naclonal M3019066(5) - PRIMERA
DIVISION y que incluso a efectos de patrocinio ha elegido denominarla LaLiga
Santander y nada obstaria a que otro operador mercantil organice y denomine
Campeonato de Espaiia de Fiatbol 3 una competicion ne profesional y no oficial.
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Otro buen ejemplo de ello seria el signo distintive registrado en 1la OEPM,
Marca nacional M2917775(8) - CCE CAMPEONATO DE ESPANA DE CICLISMO
PARA MEDICOS, concedido desde 16 de junio de 2010

CAMPECNATO DE ESPANA,
DE CICLISMO PARA,
MEDICOS

Por todo ello la denominacién comercial registrada de Campeonato de
Espafia de Ciclismo, que no contiene la palabra oficial, ni la palabra estatal, junto
con el elemento grifico unido a la misma de la figura idealizada del ciclista en
bicicleta verde, no puede bajo ningin concepto identificarse con esa pretendida
reserva legal.



5i hubiera queride el legislador, hubiera regulado como se hace en el art
12-4 & en el art. 49 de la Ley del Deporte, para las denominaciones: Sociedad
Andnima Deportiva, Liga Profesional, Federacion deportiva espafiola, «Juegos
Olimpicoss, «Olimpiadass, «Comité Olimpicos, "juegos Paralimpicos”®,
"Paralimpiadas” y "Comité Paralimpico”,

Articulo 12

l. A los efectos de la presente Ley, las Asociaciones deportivas se clasifican en
Clubes, Agrupaciones de Clubes de ambito estatal, Entes de Promocion
deportiva de dmbito estatal, Ligas Profesionales y Federaciones deportivas
espafiolas.

2. Las Ligas son asociaciones de Clubes que se consiitwirin, exclusiva ¥
obligatoriamente, cuando existan competiciones oficiales de caricter profesional
y ambito estatal, seglin lo establecido en el articulo 41 de la presente Ley,

3. Sc podrin reconocer Agrupaciones de Clubes de dmbito cstatal con el
exclusivo ohjeto de desarrollar actuaciones deportivas en agquellas modalidades v
actividades no contempladas por las Federaciones deportivas espafiolas. Solo
podrd reconocerse una Agrupacidn por cada modalidad deportiva no
contemnplada por dichas Federaciones,

Para el desammollo de la actividad deportiva objeto de su creacion, dichas
Agrupaciones coordinarin su gestion con las Federaciones deportivas de ambito
autondmico qoe tengan contemplada tal modalidad deportiva.

El reconocimiento de estas Agrupaciones se revisard cada tres afios.

4. Las denominaciones de Sociedad Andnima Deportiva, Liga Profesional y
Federacidn deportiva espafiola se aplicarin, a todos los efectos, a las
Asociaciones deportivas que se regulan en la presente Ley.

Articulo 49

1. La explotacion o uvtilizacidn, comercial o no comercial, del emhlema de los
cinco anillos entrelazados, las  denominaciones wuegos Olimpicoss,
a#0limpiadasy y «Comité Olimpicox, ¥ de cualquier otro signo o identificacidn
que por similited se preste a confusion con los mismos, queda reservada en
exclusiva al Comité Olimpico Espafiol.

2. Ninguna persona juridica, pablica o privada, puede utilizar dichos emblemas v
denominaciones sin antorizacién expresa del Comité Olimpico Espaiiol.

3. La explotacion o utilizacién, comercial o no comercial, del emblema o
simbolos, las denominaciones "Juegos Paralimpicos", "Paralimpiadas” ¥
“Comité Paralimpico”, v de cualguier otro signo de identificacién que por
similitud se preste a confusion con los mismos, queda reservada en exclusiva al
Comité Paralimpico Espafiol. Ninguna persona juridica, piblica o privada, puede



utilizar dichos emblemas y denominaciones sin astorizacion del Comité
Paralimpico Espafiol.

== Se geompaia la informacidn vigente de la OEFPM sobre el Registro de la
marca n." 3.019.066. Doc. U1,

-- Se acompana la informacién vigente de la OEPM sobre ¢l Registro de la
marca n22.917.775. Doc. 02.

TERCEROQ.- INEXISTENCIA DE MALA FE EN EL REGISTRO DE LA MARCA
CAMPEONATO DE ESPANA DE CICLISMO POR PARTE DE FUNDACION ADO-
MOURE-PRO DEPORTE.

Sobre la mala fe alegada de adverso, concurre inexistencia de la misma.

En el totum revolutum de la reconvencion formulada por la RFEC parece
gue se viene a denunciar que la marca CAMPEONATO DE ESPANA DE CICLISMO
(v se deja caer gque otras marcas también, pero realmente no se ha entablado
ningin tipo de accidn frente a ellas) titularidad de FUNDACION ADO-MOURE-PRO
DEPORTE, habria sido solicitada de mala fe, por lo cual incurriria en una causa de
nulidad prevists en el articulo 51.1.b) de la LM.

El articulo 51.1b) de la LM sefiala que es causa de nulidad absoluta de la
marca registrada, "Cuando al presentar lo solicitud de marca el solicitante hubiera
actuads de mala fe”.

La mala fe del registro es un concepto juridice indeterminade que,
conforme a la STIUE de 11 de jumio de 2009 (Asumto C-529/07,
Chocoladenfavrkien Lindt vs Franz Hauswirht], debe valorarse conforme a los
siguientes criterios:

a) La mala fe debe apreciarse en el momento de la solicitud del registro.

b} Debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los Factores,
entre los que destacan, sin limitacitn:

(i) una presuncion de conocimiento de utilizacion por un tercero de un
signo idéntico o similar; (ii) la duracion de la utilizacion del signo anterior;
[iii) la notoriedad del signo anterior; y [iv) la intencidn del solicitante.

La 5TS de 8 de febrero de 2017 concreta la mala fe en los siguientes
términos: “ha de estimarse la concurrencia de male fe cuando se ejercita un derecho
a la inscripeidn de la marca con una finalidad econémico-social distinta de aguella
para la cual ha sido atribuido su titlar en el ordenamiento jurfdico, y mds
particularments, cuando se pretende aparentar una inexistente conexign entre los
productas o servicios con los de un tercern, buscando, con una aproximacion ol signo



ajenao, obtener el favor de los consumidores con el aprovechamiento de la reputacidn
del sequndoa”

En este caso, se sostiene de adverso que la mala fe se puede deducir del
hecho de que como la marca no estd registrada, se registra sin el conocimiento ni
autorizacidn de la RFEC, v que el registro de la marca tiene una finalidad
obstroccionista u obstaculizadora, a fin de evitar que el auténtico propietario de la
marca pueda registrario, ¥ que se registra para afectar a la posicién concurrencial
de la RFEC ¥, en especial, para vaciar el valor y el mérito de los signos distintivos v
la marca a que estd ligada dicha posicidén, en este caso la prictica deportiva a nivel
nacional.

Nada mas lejos de Ia realidad, la marca se registra con una tnica finalidad y
es hacer el deporte accesible para todos v organizar pruebas atractivas y prestar
un servicio solvente, con una deneminacion llamativa y sobre todo con seguridad
juridica.

Tanto al tiempo de la solicitud del registro marcario, como en los afios
posteriores, FUNDACION ADQ-MOURE-PRO DEPORTE, realmente ejercitaba y
ejercita una actividad empresarial en relacion con los servicios protegidos por los
signos distintivos: organizacion de pruebas deportivas tal y comeo acreditamos
documentalmente en nuestra demanda y a la que expresamente nos remitimos,

Ambas entidades han competido en el mercade ofreciendes a los
consumidores sus servicios, una vez fijando unas reglas de actuacién coordinadas,
y otras en plena competencia, hasta llegar al estadio actual en gue la "lucha" por el
mercado, es total.

Se reitera que FUNDACION ADO-MOURE-PRO DEPORTE ha defendido sus
derechos, no solo a través de promover el registro marcario de unos signos
distintivos que le den seguridad juridica a su actuacidn, sino organizando
efectivamente las competiciones con absoluta conexion con las marcas registradas.

De esta forma, podemos concluir en el sentido de la sentencia del Tribunal
Supremo que se ha citado: 12 inscripcion de los signos distintivos no se ha
realizado buscando una finalidad distinta a la prevista por el tegislador v que debe
ser la que ha de presidir un registro marcario, quedando acreditada la conexidn
entre unos productos y servicios titularidad de FUNDACION ADO-MOURE-FRO
DEPORTE con esos signos, mostrande una verdadera actividad empresarial en
torno a esos activos y signos a lo largo del tiempo.

Por todo ello solo puede concluirse que FUNDACION ADO-MOURE-PRO
DEPORTE solo pretendia la proteccién de su actividad empresarlal, la que de forma
real ejecuta y ha ejecutado a lo largo del tiempo. Y todo ello a través del registro de
unos signos vinculados a su actividad y a los servicios de que es titularidad y sobre



los que pivota aquella. Por ello no se acredita la mala fe del registro marcario, y por
tanto debe rechazarse Ia nulidad absoluta planteada al respecto.

CUARTO.- INEXISTENCIA DE LA CONDICION DE LA RFEC DE
ORGANISMO PUBLICO QUE PERMITA LA APLICACION DEL ART. 5.1.G DE LA
LM RESPECTO A LA NATURALEZA OFICIAL DEL SIGNO CUYA NULIDAD
DEMANDA.

Sobre |a naturaleza de Organismo Piblico de la RFEC que se pretende
esgrimir de adverso, ya hemos dicho que se trata de una entidad eminentemente
privada, de conformidad con lo previsto en el articulo 30 de la Ley 10,/1990, del
Deporte, que establece que las federaciones deportivas espafiolas son entidades
privadas, con personalidad juridica propla, que, ademds de sus propias
atribuciones, ejercen, por delegacion, funciones piblicas de cardcter
administrativo, actuando en este caso como agentes colaboradores de la
Administracion piblica.

Pero en esencia y para el caso eminentemente mercantil que nos ocupa, es
una entidad privada, que no forma parte de la administracién del estado, y que
opera en el mundo mercantil y juridico en pié de igualdad con el resto de
operadores privados.

Mo se alvide que desde el punto de vista del mercado interior comunitario
todas las federaciones, asociaciones y sociedades deportivas tienen la
consideracion de empresas —aun cuando su actividad no implique la consecucidn
de beneficios econdmicos—, ¥ téngase en cuenta gque normalmente las
Federaciones gestionan con cardcter monopolistico su correspondiente modalidad
deportiva, lo que parece que no resulta compatible con la libre competencia entre
empresas desde la perspectiva de los actuales articulos 81 y 82 del Tratado de la
Comunidad Eurcpes, teniendo también miltiples roces v conflictos con la
legislacion estatal como es el caso del dmbito Concursal (siendo famosos los casos
en que Federaciones con resoluciones propias pretenden alterar la situacidn
economica & patrimonial & de la actividad de la concursada v que no son admitidas
por los Jueces del concurso) y ya se comienza hablar del fin del monopolio
deportivo de las federaciones en la organizacidn de pruebas tal ¥ como
acreditamos mis adelante.

Y es que sus Estatutos y Reglamentos no forman parte del corpus juridico
normativo piablico y solo tienen eficacia entre sus asociados, es decir, frente a las
fuentes primarias —de origen parlamentario— v las fuentes secundarias —de
origen gubernamental— se sitiian las fuentes terciarias como manifestaciones de
la autonomia de los particulares, que establecen reglas validas, enga omnes, en un
determinado dmbito material corporative, asociativo, fundacional o deportive. Es
lo que desde hace tiempo en el mumndo del deporte se denomina como



autorreglamentacion, o en nuestra jurisprudencia deportiva se han calificade como
disposgiciones de «infimo rango normativos.

(Entonces, cudl es la naturaleza juridica de estos Convenios, de las
Circulares o de los Estatutos y Reglamentos de las Federaciones deportivas? En la
aprobacion de los Convenios y Circulares no interviene, en principio, la
Administracién, por lo tanto, su naturaleza parece formalmente privada, aun
cuando su contenido puede afectar al ejercicio de funciones piblicas delegadas en
las entidades deportivas, en cuyo caso tales preceptos serdn susceptibles de ser
recurridoes ante el Consejo Superior de Deportes.

Y sobre estas normas lo que hace la Administracidn es ejercer un control de
legalidad que hace que su aprobacién, por el Consejo Superior de Deportes o el
organo autonomico correspondiente, sea una condicion determinante para su
misma existenciz en cuanto norma juridica, v su publicaciin en el BOE lo es a
efectos de su publicidad y entrada en wvigor por que la propia legislacion
expresamente subordina la entradz en vigor de la normativa federativa a su
publicacién en el Boletin Oficial, v es claro que su validez v eficacia resultan
condicionadas hasta que se produzca tal circunstancia, pero bajo ningiin concepto
las convierten en normas emanadas de la administracidn pablica.

Por todo ello tampoco puede pretender la RFEC, revestirse para esta
materia eminentemente mercantil de la condicién de Organismo Piiblico, por que
no lo es. Ni puede admitirse que las marcas o denominaciones que de alguna
manera se puedan relacionar con ella, den sensacion de oficialidad, pues no es un
organismo oficial de la administracion del estado y por tanto no se puede
considerar que los servicios que ampara la marea cuya nulidad demanda estin
avalados o que gozan de una proteccién institucional oficial, resultando inaplicable
el Art. 5.1.g de la LM en los términos que se formula en la demanda reconvencional.

- 5¢ acompana articulo periodistico sobre el fin del monopolio deportivo de
las federaciones. Doc. 03,

QUINTQ,- INEXISTENCIA DE LA CONDICION DE MARCA RENOMERADA
[ANTES NOTORIA) DE LA REGISTRADA POR LA RFEC: "CAMPEONATO DE
ESPANA DE CICLISMO RFEC". CONCURRE ADEMAS ORFANDAD PROBATORIA
AL RESPECTO EN LA FORMA REQUERIDA POR LA LEY DE MARCAS.

No es cierto que la marca Campeonato de Espafia de Ciclismo RFEC, sea una
marca renombrada de la RFEC, pues a lo largo de los afios ha venido utilizando

multitud de denominaciones simbolos y emblemas para referirse a sus pruebas:

-- Campeonato de Espafia de Fondo en Carretera



-- Campeonato de Espafia de Ciclismo en Ruta
-- Campeonato de Espafia en Carretera: Elite/Elite UCI

- Para el celebrado en afic 2017: "Campeonato Espafia Carretera Elite
Profesional - Elite Hombres - Elite Mujeres - Sub 237

-
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-- En el celebrado en ano 2018: “Campeonato de Espafia Carretera Elite
Profesional Elite y Sub23”
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=Y en el iltimo celebrado en afio 2019: “Campeonato Espafia Profesional-
Elite Hombres Mujeres y Sub23"

L g

CAMPEONATO
DE ESPANA

CARRETERA T

Sy =
e N — = w  —

De hecho si observamos hoy en dia a la pigina web de 1a prapia RFEC, en la
pestaiia Carretera y el apartado Campeonatos, nos figuran los siguientes:

— Campeonato Espaiia Profesional, Elite H M y Sub23
-- Campeonate Espafia Junior v Master
— Campeonato Espafia Escolar de Ciclismo

-- Campeonato de Espafia Ultrafondo

Pero en ningin lugar de toda la pagina Web aparece mencionada la marca

registrada de CAMPEONATO DE ESPANA DE CICLISMO RFEC, unido al distintivo
grafico de la figura de una corona.

Donde estd entonces el renombre de la marca, si desde su registro
concedido en fecha 26 de abril de 2016, no la ha utilizade ni una sola vez, ni
tampoco la utiliza en la actualidad?
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El régimen de la Ley de Marcas cuando fue registrada la marca cuyo
caracter de renombrada se pretende, vigente hasta 13-1-19, establecia:

Articulo 8, Marcas y nombres comercizles notorios y renombrades reghstrados.

1, Mo podri registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una
marca ¢ nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para
productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos
anteriores cuando, por ser dstos notorios o renombrados en Espafia, el uso de esa
marca pueds indicar una conexion entre los productos o servicios amparados por
la misma v el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado
Sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo
del cardcter distintive o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores,

2. A los efectos de esta Ley, se emtenders por marca o nombre comercial
notorios los que, por su volemen de ventas, duracion, intensidad o alcance
geogrifico de su use, valoracion o prestigio alcanzado en el mercado o por
cuslquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del
piblico al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen
dicha marca o nombre comercial. La proteccién otorgada en el spartado 1,
cuando concurran los requisitos previstos en el mismo, aleanzard a productosg,
servicios o actividades de naturaleza tanto més diferente cusnte mayor sea el
grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector
pertinente del piblico o en otros zectores relacionados.

Hasta ahora, se distinguia entre marca notorla ¥ renombrada en funcion del
ambito en el que la marca fuera conocida, y asi, se consideraba marca NOTORIA
cuando la marca era conocida “por el sector pertinente del piblico al que se
destinan los productos, servicios o actividades que distinguen” la marca o el nombre
comercial, y marca RENOMBRADA cuando la marca o el nombre comercial eran
conocidos “por el piblico en general”,

1



Con la nueva redaccién del articulo B de la Ley de Marcas, desaparece esta
distincidn y sdlo se tendri en cuenta la marca renombrada.

La ausencia de definicion de la marca renombrada nos lleva a buscarla en la
interpretacidn que tanto la EUIPO como los tribunales han dado al apartado 5 del
articulo 8 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo v del Consejo
de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unién Europea, que con idéntica
redaccién al nueve articulo 8 de la Ley de Marcas espafiola, solo se refiere a las
marcas renombradas.

En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Unién Europea (TJUE) ha
Juzgado que el concepto de «renombres supone un cierto grado de conocimiento
por parte del piblico pertinente, que debe considerarse alcanzado cuando una
parte significativa del pablico interesado por los productos o servicios amparados
por la marca la conoce (véase la sentencia PAGO International, €-301/07,
EU:C:2009:611, apartados 21 y 24).

Al referirse al conocimiento «por una parte significativa del pdblico
interesado», cabe concluir que la calificacién de marca renombrada se realiza
atendiendo a criterios cuantitativos del conocimiento de la misma, pere no sdlo en
términos de porcentaje de dicho conocimiento, sino también a la vista de otros
factores que resulten relevantes para el caso especifico.

En este sentido, Ia Sentencia del TJUE (Sala Cuarta) de 03/09/2015, dictada
an el asunto C-1Z5/14, establece que para determinar ese conocimiento, se deben
tomar en consideracién todos los elementos pertinentes del asunto concreto, es
decir, “la cuota de mercade conseguida por la marca, la intensidad, lo extensidn
geogrdfica y la duracidn de su wso, asi como la importancia de las inversiones
realizadas por lo empresa para promocionaria [semtencic PAGO Internatienal,
C-301/07, EU:C:2009:611, apartado 25}

Estos criterios, son los mismos que el art. 8 de la Ley de Marcas, antes de su

modificacién, tenia en cuenta en su apartado 2, para determinar el caricter notorio
de la marca.

Esto nos lleva a concluir que la actual marca renombrada, va a tener un
tratamiento equivalente a lo que hasta ahora se ha denominado marca notoria, y su
estimacién se realizara con la apreciacion conjunta de los siguientes criterios,
ampliamente desarrollados en las Directrices sobre la prictica actual en materia de
marcas de la EUIPD (Parte C: Oposicidn, Seccidn 5: Marcas renombradas, artfculo B,
apartado 5, del RMUE} en los siguientes términos:

» Conocimiento de la marca considerando que cuanto mayor sea el porcentaje
de conocimiento de la marca, mas ficil serd aceptar que goza de renombre,

= Cuota de mercado atendiendo al porcentaje de las ventas totales atribuibles
a la marca dentro de su sector.
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» Intensidad del uso a través del volumen de ventas (es decir, el nimero de
unidades vendidas] y la facturacién [es decir, el valor total de dichas
ventas)

s Extensién geogrifica del uso que cubra una parte sustancial del territorio
de referencia.

+ Duracion del uso considerando que cuanto mayor sea la duracidn del uso de
la marca en el mercado, mayor serd el niimero de consumidores
susceptibles de haber entrado en contacto con ella.

» Actividades promocionales emprendidas para crear una imagen de marca y
reforzar el conocimiento de la marea entre el piiblico.

Por tanto el cardcter renombrado de la marca lo tiene que acreditar su
titular utilizando, entre otros, los siguientes medios de prueba:

1. Declaraciones juradas o solemnes,

2, Resoluciones de los tribunales o de las autoridades administrativas,
3. Resoluciones de la Dficina,

4. Sondeos de opinidn y estudios de mercado,

5. Auditorias e inspecciones,

6. Certificaciones y premios,

7. Articulos publicados en la prensa o en publicaciones especializadas,
8. Informes anuales sobre los resultados econdmicos y perfiles de la
empresa,

9, Facturas v otros documentos comerciales,

10. Materiales publicitarios y de promocion.

Y nada de estoe hemos visto agqui, tan solo una serie de certificados de
complacencia, Doc. 9, que podemos considerar autoconfeccionados (por ser todos
idénticos), con inexactitudes, que expresamente impugnaremos y que no pueden

servir de base bajo ningin concepto para acreditar el pretendido renombre de una
marca.

-- Se acompanan Carteles de los campeonatos de la RFEC de 2017, 2018 y
2019. Docs. 04, 05 y 06,

-= $¢ acompafia Impresion de pantalla de la web de la RFEC. Doc. 07,

SEXTO.- CONCURRE EN TODO CASO PRESCRIPCION POR TOLERANCIA
EN EL USO MAS DE CINCO AROS DE LA MARCA POSTERIOR REGISTRADA
RESPECTO A LA MARCA RENOMBRADA, QUE IMPIDE DECRETAR LA NULIDAD
DE LA IMPUGNADA [Art. 52-22 LM)

Para garantizar una mayer seguridad juridica y de conformidad con la
Directiva relativa a la aproximacidn de las legislaciones de los Estadas miembraos, la
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mayoria de los paises de la UE han introducido en su legislacién marcaria el
concepto de telerancia en el uso de la marca. A la luz de este principio, el titular
de una marca, que durante cinco afios haya tolerado el uso de otro signo similar y
posterior, perderd ol dereche a oponerse al uso del mismo en lo sucesivo.

Se quiere evitar de esta forma que una empresa que durante varios afios
haya utilizado un signo distintive sin obstaculo alguno, se vea repentinamente
acusada de infraccién por parte del titular de un derecho anterior que nunca, hasta
aquel entonces, se habia manifestado en contra del uso de tal signo.

Asi, en el hipotético caso de que se otorgara el caracter de marca
renombrada anterior a la de la RFEC, tampoco podria decretarse la Nulidad de la
marca registrada por FUNDACION ADO-MOURE-PRO DEPORTE, pues como hemos
sefialado se concedid su registro definitivamente en fecha 19-10-2011, siendo
conocida por la demandada reconviniente desde entonces, pues si tiene en su
poder y lo ha aportado como documento n.2 10 de la contestacitn a la demanda, la
Resolucidn de fecha 13 de abril de 2012 del Comité Gallego de Disciplina Deportiva
en la que se acuerda la no inclusién en el calendario oficial de la Federacion Gallega
de las pruebas denominadas “Campeonato de Espaia", "Campeonato de Mundo” y
“Campeonato de la Peninsula Thérica”, conoce las marcas desde entonces y como
han transcurride mds de 5 afios de uso tolerado por el titular de la supuesta marca
renombrada anterior, por aplicacion del art. 52-29 de la LM, para acciones de
peticion de nulidad de marcas inscritas en contra de los arts. 6 2 9.1 de la LM, no puede
solicitar la nulidad de la marca posterior basindose en dicho derecho anterior para
los productos o los servicios para los cuales se hubiera utilizado la marca
posterior.

A los hechos expuestos, son de aplicacion los siguientes,

FUNDAMENTQS DE DERECHO

PRIMERO.- De conformidad con los fundamentos de cardcter juridico-
procesal de la reconvencidn, en cuanto a la jurisdiccién, competencia, capacidad,
representacidn, postulacién y defensa, cuantia y procedimiento a seguir.

SEGUNDO.- En cuanto al fondo de nuestra oposicion a la demanda de
reconvencidn y como ya hemos sefialado en los expositivos ficticos del cuerpo del
presente escrito, alegamos los siguientes:

A) SOBRE LA PRESCRIPCION DE LAS ACCIONES CIVILES DERIVADAS DE LA
VIOLACION DEL DERECHO DE MARCA, invocamos el articulo 45 de Ia Ley de
Marcas, sin que desde la fecha de registro de la marca cuya nulidad se pretende, en

14



fecha 19-10-2011, se haya producido ningin acto interruptivo de la prescripcitn
de los previstos en el articulo 1.972 del Cédigo Civil,

B) SOBRE LA SUPUESTA RESERVA LEGAL DE LA MARCA A FAVOR DE LA
FEDERACION Y EL DERECHO DE EXCLUSIVA DE LA ACTORA RECONVENCIONAL
SOBRE LA MARCA, ningiin apartado del art. 5 de la Ley de Marcas ampara lo
sostenido por la reconviniente, siendo incongruente {y casi rozando el absurdo)
que tratindose de prohibiciones absolutas, las establecidas en el Art. 5 de la Ley de
Marcas, que impedirfan todo registro, para toda persona o entidad, se sostenga que
la marca registrada de la demandante incurre en alguna de ellas v la marca
reglstrada de la reconviniente no, cuando ambas ya pasaron ese filtro y fueron
registradas por la OEPM.

Caso de existir la reserva legal en base al art. 46 de la Ley del Deporte lo
seria linicamente para la denominacion de la competicién de que se trate, con los

vocablos "oficial” v de “imbito estatal”.
Pues Signos contrarios a la ley son aguellos cuyo registro esta prohibido

por disposiciones especiales con rango de ley [(No Estatutos ni Reglamentos
federativos, que no tiene ese rango). Asi, como hemos sefialado, la legislacidn
deportiva espaiiola reserva en exclusiva al Comité Olimpico espafol el uso del
emblema y de las denominaciones Juegos Olimpicos y Olimpiadas. Otro supuesto
serian convenios o acuerdos internacionales que también son leyes en el sistema
juridico espafiol, asi, el Convenio de Ginebra de 12 de agosto de 1949 prohibe el
uso del emblema de la Cruz Roja.

Ejemplos de marcas denegadas en la OEPM por este motive: Marca n®
2.380.463 "EUSKAL NORTASUN AGIRIA®. Marca n® 2.707.976 “LAS OLIMPIADAS
DE LAS EMPRESAS” para servicios de actividades deportivas, entre otros.

C) SOBRE LA CONCURRENCIA DE MALA FE, cualquier registro marcario se
presume realizade de buena fe, salvo prueba en contrario, pues la mala fe tendrd
que ser probada por la parte demandante, quien la alega v elercita la accidn de
nulidad, pues, «en tanto esa prueba no se produzca, la buena fe se presumens, tal v
como establece el art. 434 Cédigo Civil espafiol.

Contextos hay muchos:

= El tipleo marquista que, sabiendo del prestigio alcanzado por una marca en
el extranjero, la registra en Espafia y espera al momento en que arribe a
nuestro pais para atacarlo.

= El agente o representante que registra la marca de su principal a sus
espaldas (se trata de una obligacion legal explicita, art. 10 LM).

« El licenciatario de marca no registrada (o de otros derechos de propiedad
industrial: patente, know how, franquicia, etc.) que registra la marca del
licenciante.



» (uien haya entablado tratos preliminares para la realizacién de alguno de
estos contratos de distribucién con el usuario de la marea v, terminados
estos, registra la misma,

s El trabajador o extrabajador que registra la marca meramente usada de la
empresa donde presta sus servicios.

+ El trabajador o extrabajador que constituye una socledad que emplea el
signo o una derivacion del mismo.

+ El socio que inscribe la marca bajo la que opera la sociedad.

» Eladministrador que registra la marca en perjuicio de la sociedad en la que
desempefia sus servicios.

« El conyuge de un socio que inscribe la marca con la que la sociedad actiian
en el tréfico,

s El vendedor de un establecimiento que registra el rétulo del mismo en
perjuicio del nuevo propletario,

» El ex arrendatario que registra el signo meramente usado cuyo uso le fue
permitido durante la vigencia del arrendamiento.

Y ninguno de ellos concurre en este caso, en el que como hemos visto ocurre
justo lo contrario, el signo registrado se ha utilizado efectiva v reiteradamente,
para el fin natural para el que se solicitd y para el objeto social que constituye la
actividad de la FUNDACION, por lo que podemos concluir que la inscripeidn de Ins
signos distintives no se ha realizado buscando una finalidad distinta a la prevista
por el legislador v que debe ser la que ha de presidir un registro marcario,
quedando acreditada la copexion entre los productos y servicios titularidad de la
FUNDACION con esos signos [que es el elemento definidor establecido por nuestro
T5), mostrande una verdadera actividad empresarial en torno a esos activos y
signos a lo largo del tiempo.

D) INAPLICABILIDAD PARA LA RFEC DEL ART. 6.1B DE LA LM, E
INEXISTENCIA DE LA CUALIDAD DE ORGANISMO PUBLICO DE LA RFEC PARA
PODER CONSIDERAR ERROR SOBRE LA NATURALEZA OFICIAL DEL SERVICIO.

5i lo que se invoca de adverso es la prohibicidn relativa del signo registrado
por FUNDACION, por riesgo de confusion y de asociacidn previsto por el articulo
6.Lb) de la Ley de Marcas, concurre imposibilidad de aplicacién por prescripcién
por tolerancia, como hemos sefialado y desarrollamos més adelante.

Y si lo que se invoca de adverso es la prohibicién absoluta del articulo 5.1.8)
de Ia Ley de Marcas, en cuanto a la consideracion de que el signo registrado por la
FUNDACION es una marca engafiosa en cuanto a que pudiera sugerir la existencia
de una vinculacion oficial, de un posible respaldo de una institucién oficial, en el
sentido de que se entienda la existencia de una vinculacion oficial con algin tipo de
drgano administrativo, es evidente que para que elio sea asi, tiene que tratarse de
un servicio competencia de un Organo Administrative, v como va hemos sefialado
la RFEC, en esencia, es una asociacién de clubes de ciclismo, que no pertenece a la
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administracion del estado, no tiene personal funcionario y a estos efectos es un
operador mercantil puro y dure.

Otro ejemplo de marca denegada por la OPEPM por esta motivacién seria la
Marca n® 2.659.068 "RED VALENCIANA DE SALUD MENTAL" para servicios
médicos a nombre de una sociedad particular, siendao los servicios de salud mental
una competencia autonomica.

E) INEXISTENCIA DE LA CUALIDAD DE MARCA RENOMBRADA EN EL
SIGNO REGISTRADOQ POR LA RFEC Y AUSENCIA DE PRUEBAS QUE LO ACREDITEN.

Como hemos sefialado, en base a la variabilidad de denominaciones que ha
venido utilizando la RFEC a lo largo de los afios: Campeonato de ciclismo en ruta,
fondo en carretera, profesional, élite y sienda el dltimo celebrado el de 2019 con la
denominacién “Campeonato Espafia Profesional-Elite Hombres Mujeres y Sub23”,
que ahora pretenda que el signo registrado CAMPEONATD DE ESPARNA DE
CICLISMO RFEC es una marca renombrada, cuando no Ia ha usade nunca desde su
registro, prefiriendo expresiones mis modernas o descriptivas de su actividad,
resulta de todo tipo improcedente.

Mixime en este caso en el que con la exigua prueba aportada puede
afirmarse que la RFEC no ha acreditado el renombre de su signo.

El renombre debe predicarse de los signos, del conecimiento generalizado
que de los mismos ha de tener el piblico interesado en los productos o servicios
identificados con el signo en cuestién. Y debemos diferenciarlo del hecho de que se
acredite gue el titular ha desarrollado las actividades o servicios de forma piiblica
o notoria en el mercado, tanto local, nacional o internacional, que ahora se
pretenden amparar con esos signos.

Pero ese reconocimiento no se ha acreditado que también lo sea del signo
en litigio.

La existencia de organizacion de diversas pruebas por la RFEC seguramente
quede acreditada por la documentacidn aportada por las partes y por las
testificales que se escuchen en el acto del juicio, pero en cambio, no se puede decir
lo mismo del signo no registrado hasta el 26 de abril de 2016 y que posteriormente
a pesar de no haberlo utilizado, pretende hacer valer la RFEC.

La notoriedad implica un plus mds que el mero registro y uso esporddico de
la marca. Impone que el piblico de referencia tenga cabal y plene conocimiento del
signo, a efectos de identificar el origen empresarial y los productos ¥ servicios que
distingue,

Dar la razdn a RFEC en cuanto a la notoriedad demandada, seria reconocer

que el mero registro de un signo conduce a conferir la especial proteccién que Ja
notoriedad conlleva,
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En conclusién, no probdndose la notoriedad del signo de la RFEC, comporta
que no pueda acogerse la nulidad relativa invocada.

F) CONCURRENCIA DE PRESCRIPCION POR TOLERANCIA EN EL USO MAS
DE CINCO ANOS DE LA MARCA REGISTRADA POR PARTE DE LA FUNDACION
RESPECTO A LA MARCA SUPUESTAMENTE RENOMBRADA DE LA RFEL.

Finalmente, en el presente caso, resultaria inadmisible apreciar la causa de
nulidad relativa invocada de adverso respecto al signo registrado por FUNDACION,
basado en el supuesto cardcter renombrado del signo registrado por la RFEC, por
aplicacion del articulo 52-2 de la LM, pues como ya hemos sefialado se concedi su
registro definitivamente en fecha 19-10-2011, siendo conocida por la demandada
reconviniente desde entonces ¥ como han transcurride més de 5 afios de uso
tolerado por el titular de la supuesta marca renombrada anterior, por aplicacién
del citado precepto legal y en aras del principio de seguridad juridica, no puede
solicitar la nulidad de 1a marca posterior basindose en dicho derecho anterior.

TERCERO.- Las costas deberdn ser impuestas a lz parte demandante de
reconvencion conforme al art.394 LEC

Por lo expuesto,

SOLICITO, Que teniendo por presentado este escrito, se admita a trimite
junto con los documentos gue se acompafian y en su virtud, se tenga por

contestada la demanda reconvencional v en su dia tras los trdmites oportunos se
dicte sentencia desestimando integramente la demanda reconvencional

interpuesta por la RFEC, con expresa imposicitn a ésta de las costas causadas.
Es justicia que pido en Madrid, a 12 de marzo de 2020.

OTROSE DIGO que, al amparo del art, 231 LEC esta parte manifiesta su
voluntad de corregir cualquier defecto de cardcter procesal en gue pudiera haber
incurridao.

SUPLICO AL JUZGADO, tenga por hecha la anterior manifestacion.

Firmado Abogado Firmado Procurador
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