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La Sala Primera del Tribunal Supremo, constituida por los magistrados indicados al margen, ha visto
el recurso extraordinario por infraccion procesal y el recurso de casacion interpuesto por "Koyan 003, S.L.",
representada ante esta Sala por la procuradora D? Maria Magina Borras Sansaloni y asistida por el letrado D.
Josep Carbonell Callico, contra la sentencia nium. 353/2013 dictada el once de septiembre de dos mil trece, por
la Seccién Quinta de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, en el recurso de apelacion nim. 516/2012 ,
dimanante de las actuaciones de juicio ordinario nim. 74/2008 del Juzgado de lo Mercantil nim. 1 de Palma de
Mallorca, sobre caducidad de marcas. Ha sido parte recurrida "Alta Zapateria Balear, S.L", representada ante
esta Sala por el procurador D. Jacobo Gandarillas Martos y asistida por el letrado D. José Luis Lopez Gutiérrez.

ANTECEDENTES DE HECHO
Tramitacion en primera instancia.

PRIMERO .- El procurador D. Francisco Javier Gaya Font, en nombre y representacion de "Alta
Zapateria Balear, S.L.", interpuso demanda de juicio ordinario contra "Yanko, S.A." e "Internacional Yanko,
S.A." en la que solicitaba se dictara sentencia «|[...] por la que,

» 1° Se declare:
»1. La caducidad en Espafia por falta de uso de las marcas Pepe Albaladejo citadas.

» 2. Que en el hipotético caso de acreditarse lo contrario el uso efectivo y real en Espafia de las marcas
Pepe Albaladejo para los productos y servicios para los que se encuentran registradas, se dicte sentencia por
la que se declare su caducidad parcial por falta de uso con respecto a aquellas clases y/o productos para los
gue no se consiga acreditar de forma suficiente el uso real y efectivo que exige el articulo 39 de la LM .

»2° Proceda en su dia:

»A ordenar la cancelacion en Espafia del registro de la marca Pepe Albaladejo, total o parcial, segun
proceda, mediante la remisién del correspondiente mandamiento de la OEPM, con los efectos previstos en
el art. 55.2 de la Ley de Marcas .»

SEGUNDO.- La demanda fue presentada el 7 de febrero de 2008 y repartida al Juzgado de lo Mercantil
nam. 1 de Palma de Mallorcay fue registrada con el nim. 74/2008 . Una vez fue admitida a tramite, se procedio
al emplazamiento de las partes demandadas.

TERCERO.- EIl procurador D. Miguel Socias Roselld, en representacion de los administradores
concursales de Yanko, S.A., contestd a la demanda mediante escrito en el que solicitaba «[...] desestime dicha
demanda, en todo caso frente a mi principal, con expresa imposicion de costas para la parte demandante».

El Juzgado de lo Mercantil num. 1 de Palma de Mallorca, acordd por providencia de 24 de julio de 2008
declarar a la parte demanda "Internacional Yanko, S.A." en situacion de rebeldia procesal, al no comparecer
dentro del plazo para contestar a la demanda.

Con fecha 5 de noviembre de 2008, la procuradora D2 Maria Borras Sansaloni en nombre y
representacion de "Koyan 003, S.L.", se persond en el procedimiento y al amparo del art. 17 de la LEC ,
interes6 que su representada ocupara la posicién de los administradores concursales de Yanko, S.A. Dado
traslado de la peticion al resto de las partes personadas, el Juzgado de lo Mercantil nim. 1 resolvié por Auto
de veintiocho de enero de dos mil nueve, acceder a lo solicitado por la representacion de "Koyan 003, S.L.",
emplazando a dicha representacién para contestar a la demanda.

La procuradora D® Maria Borras Sansaloni en representacion de "Koyan 003, S.L.", contest6 a la
demanda mediante escrito en el que solicitaba: « [...] dictar sentencia desestimando la accion de caducidad de
las marcas "Pepe Albaladejo" titularidad de mi representada, con expresa imposicion de costas a la actorax.

Con fecha 17 de septiembre de 2009 la Jueza del Juzgado de lo Mercantil nim. 1 dicté auto, por el
gue se acordd estimar la excepcion de litisconsorcio pasivo necesario invocada por "Koyan 003, S.L." en
el acto de la audiencia previa, en relacion al emplazamiento de la entidad "BBVA" en el procedimiento, en
calidad de codemandada. Con fecha 3 de noviembre de 2009, el Procurador D. Juan Reinoso Ramis en
representacion de la entidad "BBVA, S.A.", present6 escrito personandose en el procedimiento, sin formular
contestacion pues, manifestaba, « el derecho real de hipoteca a favor de mi mandante y que grava las marcas
832.864 y 832.865 se encuentra cancelado econdmicamente... siendo por ello que mi mandante directa y
econOmicamente carece de interés alguno en el presente procedimiento ».



-
Consejo General g _
del Poder Judicial BLUSCADOR

CUARTO.- Tras seguirse los tramites correspondientes, la Jueza del Juzgado de lo Mercantil nim. 1
de Palma de Mallorca, dictd sentencia nim. 180/2012 de fecha veintiuno de mayo de dos mil doce , con la
siguiente parte dispositiva: «Que debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta por Alta Zapateria
Balear, S.L. contra Koyan 003 SL (sucesora de Yanko, S.A.), contra Internacional Yanko, S.L. y contra el Banco
Bilbao Vizcaya (BBVA), absolviendo a los demandados de todas las pretensiones efectuadas en su contra».

Con fecha ocho de junio de dos mil doce, se dicté Auto de aclaracidn, cuya parte dispositiva es del
tenor literal siguiente: «Dispongo estimar parcialmente el recurso de aclaracion en el sentido de que aclaro y
rectifico la sentencia de 21 de mayo de 2012, corrigiendo el dltimo péarrafo del fundamento de derecho primero
de la sentencia, y donde decia:

»"documentos 13 y 14 aportados en el acto de juicio".

» debe entenderse corregido por:

»"documentos 13 y 14 aportados en el acto de la audiencia previa"».
Tramitacion en segunda instancia.

QUINTO.- La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelacién por la representacion de "Alta
Zapateria Balear, S.L.". La representacién de Koyan 003, S.L." se opuso al recurso interpuesto de contrario.

La resolucion de este recurso correspondié a la seccién quinta de la Audiencia Provincial de Palma
de Mallorca, que lo tramité con el nimero de rollo 516/2012 y tras seguir los correspondientes tramites dicto
sentencia num. 353/2013 en fecha cinco de septiembre de dos mil trece, cuya parte dispositiva dispone: «
FALLAMOS : Que estimando el recurso de apelacion interpuesto por el Procurador de los Tribunales Dofia
Lluisa Adrover Thomas, en representacion de Alta Zapateria Balear, S.L., contra la sentencia de fecha 21 de
mayo de 2012 , auto de aclaracion de 8 de junio de 2012, dictada por el Juzgado de lo Mercantil nimero 1 de
Palma , en los autos de Juicio Ordinario 74/2008, de que dimana el presente Rollo de Sala debemos revocar
la mismay en su lugar debemos estimar y estimamos la demanda:

»1°) Se declara la caducidad en Espafia por falta de uso de las marcas Pepe Albaladejo Mallorca:

»- N° 1.606.563, 1.606.564, 1.606.565 y 1.606.566, actualmente fusionadas las cuatro en la marca n°®
2.973.165;

»-ylas n®2.277.886, 2.277.887, 2.277.888, 2.277.889, 2.227.890, 2.277.891, actualmente fusionadas
las seis en la marca n® 2.925.319;

»-y de la marca Pepe Albaladejo n® 832.865 cuya titularidad ostenta Internacional Yanko, S.A.

» 2°) Se ordena la cancelacién en Espafia del registro de la marca Pepe Albaladejo y Pepe Albaladejo
Mallorca, segln precede, mediante la remision del correspondiente mandamiento a la OEMP, con los efectos
previstos en el articulo 55.2 de la Ley de Marcas . Con condena en costas en primera instancia.

» 3% No se hace expresa imposicion sobre las costas procesales devengadas en esta alzada.
» Procédase a la devolucién del depdsito constituido para recurrir a la parte apelante».

Interposicion y tramitacion del recurso extraordinario por infraccion procesal y recurso de
casacion.

SEXTO.- La procuradora D Maria Borras Sansaloni, en representacién de "Koyan 003, S.L.", interpuso
recurso extraordinario por infraccién procesal y recurso de casacion.

Los motivos del recurso extraordinario por infraccion procesal fueron:

«Primero.- Al amparo del motivo cuarto del art. 469.1 LEC , por vulnerar el derecho fundamental a
la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24 de la Constitucién , al haber valorado la prueba de forma
manifiestamente ilogica, arbitraria y con evidente error».

Los motivos del recurso de casacion fueron:

«Primero.- Al amparo de los arts. 477.1 , 477.2.3 °y 477.3 LEC , por infraccion del art. 39.1 de la Ley
17/2001 de Marcas en relacién con los articulos 55.1.c ) y 58 de la referida Ley , al contravenir la Jurisprudencia
gue define la existencia de un uso efectivo y real».
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«Segundo.- Al amparo de los arts. 477.1, 477.2.3°y 477.3 LEC , por infraccién del art. 39.4 de la Ley
17/2001 de Marcas en relacién con los articulos 55.1.¢c ) y 58 de la referida Ley , al contravenir la jurisprudencia
gue define la existencia de las causas justificativas de la falta de uso.»

SEPTIMO.- Las actuaciones fueron remitidas por la Audiencia Provincial a esta Sala, y las partes fueron
emplazadas para comparecer ante ella. Una vez recibidas las actuaciones en esta Sala y personadas ante
la misma las partes por medio de los procuradores mencionados en el encabezamiento, se dictd Auto de
fecha veinticuatro de junio de dos mil catorce, cuya parte dispositiva es como sigue: «1. Admitir los recursos
extraordinario por infraccion procesal y de casacion interpuestos por la representacién procesal de "Koyan
003, S.L." contra la sentencia dictada, en fecha 11 de septiembre de 2013, por la Audiencia Provincial de
Palma de Mallorca (Seccién Quinta), en el rollo de apelacion n° 516/2012 , dimanante del juicio ordinario n°
74/2008 del Juzgado de lo Mercantil n°® 1 de Palma de Mallorca.

» 2. De conformidad y a los fines dispuestos en los arts. 474 y 485 LEC 2000 , entréguese copia de los
escritos de interposicion de los recursos extraordinario por infraccion procesal y de casacion formalizados, con
sus documentos adjuntos, a la parte recurrida personada ante esta Sala, para que formalice su oposicion en
el plazo de veinte dias, durante los cuales estaran de manifiesto las actuaciones en la Secretaria de la Sala».

OCTAVO.- Se dio traslado a la parte recurrida para que formalizara su oposicién al recurso, lo que hizo
mediante la presentacion del correspondiente escrito.

NOVENO.- Por providencia de 23 de octubre de 2015 se nombro ponente al que lo es en este tramite y
se acordd resolver los recursos sin celebracion de vista, sefialandose para votacion y fallo el 9 de julio de 2015.
Por providencia de 9 de julio de 2015 se acordé suspender la deliberacién, a fin de que por la parte recurrente
se indicara la localizacion de los documentos 10 y 10.bis a los que se hacia referencia en el recurso interpuesto.
Acordada la reconstruccion de autos, en cuyo tramite fueron identificados y localizados los documentos 10 y
10.bis, por providencia de 23 de octubre de 2015 se nombré ponente al que lo es en este tramite y se acordo
resolver los recursos sin celebracion de vista, sefialandose para votacién y fallo el 2 de diciembre de 2015,
en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Rafael Saraza Jimena , Magistrado de Sala.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.-Antecedentes del caso.

1.- "Alta Zapateria Balear, S.L." (en lo sucesivo, Alta Zapateria Balear) present6 el 7 de febrero de
2008 demanda contra "Yanko, S.A." (en lo sucesivo, Yanko) e "Internacional Yanko, S.A." (en lo sucesivo,
Internacional Yanko) en la que solicitaba se declarara la caducidad por falta de uso, durante el periodo 6
de febrero de 2003 a 6 de febrero de 2008, de una serie de marcas nacionales de las que eran titulares
las demandadas, unas mixtas y otras denominativas, caracterizadas porque el elemento denominativo era
"Pepe Albadalejo" o "Pepe Albadalejo Mallorca". Tras admitirse la sucesién procesal de Yanko por "Koyan
003, S.L." (en lo sucesivo, Koyan), a quien habian sido transmitidas las marcas titularidad de Yanko, que se
hallaba en concurso de acreedores, y la personacién de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (en lo sucesivo,
BBVA), a cuyo favor aparecia inscrita una hipoteca mobiliaria sobre la marca de que era titular Internacional
Yanko, admitirse por las demandadas que las marcas no estaban siendo usadas para productos distintos del
calzado, y seguirse el pleito en primera instancia en todos sus tramites, el Juzgado Mercantil dicté sentencia
en la que desestimé la demanda al apreciar la falta de legitimacion activa de Alta Zapateria Balear.

2.- Esta interpuso recurso de apelacion contra la Audiencia Provincial.

En su sentencia, la Audiencia considerd que Alta Zapateria Balear estaba legitimada activamente para
ejercitar la accion de caducidad por falta de uso respecto de las marcas objeto del litigio, por lo que entr6 a
considerar si se habia producido la falta de uso de las marcas en términos tales que permitiera apreciar su
caducidad.

La Audiencia Provincial consideré que las causas alegadas para justificar el no uso de las marcas
(busqueda de mercado para estas marcas, proceso concursal, conflicto laboral y que el cliente mas importante
reclamaba otra marca) no eran relevantes pues entraban dentro del riesgo normal de una empresa y no
constituian causas objetivas de fuerza mayor.

Y respecto de la alegacion de uso de las marcas, que analizé en ultimo lugar, considerd que no existia
prueba de que se hubiera hecho un uso real y efectivo de las marcas pues no se habia probado que se
hubieran comercializado productos distinguidos con esa marca (« hinguna prueba acredita que haya llegado al
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consumidor un solo par de zapatos » llega a decir la sentencia), ni la marca habia sido objeto de las actividades
de promocion comercial organizadas por la Federacion de Industrias del Calzado.

Por ello, estimé el recurso de apelacién y declar6 la caducidad de las marcas Pepe Albadalejo y Pepe
Albadalejo Mallorca cuestionadas en la demanda, por falta de uso, por lo que ordend la cancelacién de su
inscripcién en el registro de la Oficina Espafiola de Marcas y Patentes.

3.- Koyan ha interpuesto recurso extraordinario por infraccion procesal, con base en un motivo, y de
casacion, articulado en torno a dos motivos.

Recurso extraordinario por infraccién procesal.
SEGUNDO.- Formulacion del recurso extraordinario por infraccion procesal.

1.- El motivo del recurso extraordinario por infraccion procesal tiene este epigrafe: « Al amparo del
motivo cuarto del art. 469.1 LEC , por vulnerar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocido
en el art. 24 de la Constitucidn , al haber valorado la prueba de forma manifiestamente ilégica, arbitraria y
con evidente error ».

2.- Los argumentos que se alegan para fundamentar el motivo son, resumidamente, que la valoracion
de la prueba realizada por la Audiencia es manifiestamente arbitraria o ilégica, en concreto de las facturas
de venta de calzado "Pepe Albadalejo" que se aportaron como documentos 10 y 10.bis por la Administracion
Concursal de Yanko.

La recurrente alega que la Audiencia Provincial habria declarado que no se habia aportado prueba
de la venta de calzado distinguido con la marca "Pepe Albadalejo”, pese a la aportacion de tales facturas,
emitidas por la sociedad Pielsa, que pertenecia al mismo grupo societario que Yanko, que era la titular de
las marcas "Pepe Albadalejo”, sin que, afiade la recurrente, las declaraciones del Administrador Concursal de
Pielsa en el sentido de que no le constaba que se comercializaran zapatos "Pepe Albadalejo" desvirtuara el
valor probatorio de tales facturas.

TERCERO.-Decisién de la Sala. El recurso extraordinario por infraccién procesal no es una
tercera instancia que permita la nueva valoracion conjunta de la prueba.

1.- En nuestro sistema, el procedimiento civil sigue el modelo de la doble instancia, razén por la
gue ninguno de los motivos que numerus clausus [relacién cerrada] enumera el articulo 469 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil se refiere a la valoracion de la prueba. El recurso extraordinario por infraccion procesal
no da paso a una tercera instancia en la que fuera de los supuestos excepcionales se pueda replantear la
completa revision de la valoracion de la prueba, ya que esta es funcién de las instancias y las mismas se
agotan en la apelacion.

Solo es posible cierto control sobre las conclusiones de hecho que sirven de base a la sentencia
recurrida, la de apelacion, de forma excepcional, al amparo del ordinal 4° del articulo 469.1 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil , siempre que, conforme a la doctrina constitucional, no superen el test de la razonabilidad
exigible para respetar el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24 de la Constitucion .

Asi lo ha declarado esta Sala en sentencias como la 101/2011, de 4 de marzo , 263/2012, de 25 de
abril , y 241/2013, de 9 de mayo , entre otras muchas.

2.- La dnica alegacion que en el recurso podria sustentar fundadamente la alegacion de error notorio o
arbitrariedad en la valoracion de la prueba es que de los documentos mencionados por la recurrente resultara
de un modo claro e indubitado que durante el periodo relevante para la apreciacion de la caducidad de la
marca (de 6 de febrero de 2003 a 6 de febrero de 2008) se hubiera comercializado calzado bajo las marcas
cuestionadas, de modo que resultara un uso real y efectivo de estas, y la Audiencia Provincial o hubiera
ignorado de modo injustificado.

Fue esa la raz6n por la que, al no poder localizar los documentos a que hacia referencia la recurrente
(documentos 10 y 10.bis aportados con la contestacion a la demanda de la Administracion Concursal de
Yanko) se le dio la oportunidad de indicar en qué folios se encontraban, y al manifestar que los documentos no
se hallaban en los autos, se convoco a las partes a la reconstruccién de las actuaciones, resultando hallados
los citados documentos.

Pues bien, el examen de los mismos revela que el Unico lugar en el que aparece la mencién "Pepe
Albadalejo", escrita a mano, es en la propia caratula de cada uno de los dos bloques documentales (10 y
10-bis) compuestos por facturas, caratula elaborada por la propia parte a fin de identificar el documento que
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aportaba al litigio. En las facturas, que efectivamente estan emitidas por Pielsa, no aparece ninguna mencion
a las marcas cuestionadas. Solo aparece el comprador y los zapatos facturados, con menciones (blucher,
denver, mirage, palermo, etc.) que parecen hacer referencia al modelo y quizas a otros signos distintivos. Pero
el signo "Pepe Albadalejo" o "Pepe Albadalejo Mallorca" no aparece en las mismas.

No son precisas especiales consideraciones para rechazar que pueda basarse un motivo de infraccion
procesal consistente en el error notorio y patente en la valoracién de la prueba del uso real y efectivo de
las marcas cuya caducidad por falta de uso se discute en unos documentos en los que no aparece mencion
alguna a tales marcas.

Recurso de casacion.
CUARTO.- Formulacion del primer motivo del recurso.

1.- El primer motivo del recurso se desarrolla bajo el titulo « [a]l amparo de los arts. 477.1 , 477.2.3°y
477.3 LEC, por infraccion del art. 39.1 de la Ley 17/2001 de Marcas en relacion con los articulos 55.1.c ) y 58
de la referida Ley , al contravenir la Jurisprudencia que define la existencia de un uso efectivo y real ».

2.- La recurrente realiza una valoracion conjunta de varias pruebas que acreditarian que si habia
existido uso de las marcas controvertidas, tras lo cual invoca diversas sentencias de esta Sala, del TJUE y de
Audiencias Provinciales relativas al uso real y efectivo de la marca.

QUINTO.- Decisién de la Sala. Improcedencia de realizar una nueva valoracidon conjunta de la
prueba en el recurso de casacién. Peticién de principio.

1.- La Audiencia Provincial afirmo que no habia existido uso alguno de las marcas objeto de la demanda
durante los cinco afios anteriores al inicio del litigio. Sentado lo anterior, no habiendo quedado desvirtuada
tal conclusion factica en el recurso extraordinario por infraccion procesal, es impropio del recurso de casacion
pretender que se realice una nueva valoracion de la prueba que arroje un resultado contrario al establecido
en la sentencia recurrida.

No puede estimarse un motivo de casacion en el que la infraccién legal alegada se ha producido en
relacién a los hechos que el recurrente considera probados en su recurso, y estos son diferentes de los
afirmados por la Audiencia Provincial, pues supone incurrir en el vicio casacional de peticién de principio. El
recurso de casacion tiene por finalidad controlar la correcta aplicacién de las normas legales a los hechos
fijados en la instancia, no a los que el recurrente alegue en su recurso.

2.- Por otra parte, lo alegado en este motivo se contradice con lo que se alega en el siguiente motivo
del recurso, en que se intenta justificar la falta de uso de las marcas.

SEXTO.- Formulacién del segundo motivo del recurso de casacion.

1.- El epigrafe que encabeza este Ultimo motivo es el siguiente: « Al amparo de los arts. 477.1, 477.2.3
°y 477.3 LEC , por infraccion del art. 39.4 de la Ley 17/2001 de Marcas en relacion con los articulos 55.1.c
) y 58 de la referida Ley , al contravenir la jurisprudencia que define la existencia de las causas justificativas
de la falta de uso ».

2.- El motivo se basa en que existen motivos que justifican la falta de uso de las mismas. Tales serian
gue Yanko no habia hecho uso de las marcas desde la temporada 2005/2006 por haber entrado en concurso.
Koyan adquiri6 las marcas el 14 de marzo de 2007, esto es, con una antelacion inferior a un afio respecto de la
interposicion de la demanda en febrero de 2008. Ese periodo de tiempo seria insuficiente para el lanzamiento
de un producto en el circuito de la moda tal como declar6 el representante de Koyan en su declaracion en el
juicio oral. Asimismo, el uso infractor de las marcas "Pepe Albadalejo" por la sociedad demandante, pese a
gue habia sido condenada al cese en dicho uso, impidio al nuevo titular de las marcas realizar un uso pacifico
de las mismas.

SEPTIMO.- Decision de la Sala. La falta de uso de las marcas carece de justificacion adecuada.
1.- El recurso no puede ser estimado por varias razones.

En primer lugar, las causas que se alegan para justificar la falta de uso de las marcas no afectan a
todo el periodo temporal durante el que la falta de uso real y efectivo de las marcas justificaria la caducidad
declarada en la sentencia de la Audiencia Provincial, puesto que ese periodo comenzaria en febrero de 2003
y las causas que se alegan para justificar la falta de uso comienzan "a finales de 2005", con la entrada en
concurso de Yanko, que fue declarado el 15 de diciembre de 2005. Queda sin justificar la falta de uso de las
marcas durante casi dos afios.
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2.- Ademas de lo expuesto, las causas justificantes de la falta de uso de la marca que se alegan se basan
en buena parte en hechos distintos de los fijados en la instancia, que la recurrente pretende dar por sentados
en el recurso. Asi, las razones comerciales que imposibilitarian utilizar las marcas en el afio siguiente a su
adquisicién por Koyan resultarian, segin se alega en el recurso, de la propia declaracién de su representante
legal en el juicio. Otro tanto ocurre con el incumplimiento por D. Carlos y su familia de la sentencia que les
condeno a cesar en el uso de las marcas que incluyeran el signo "Albadalejo".

3.- Junto con su falta de fundamento, por apartarse del sustrato factico en que la Audiencia Provincial
ha basado su resolucién, las causas justificativas alegadas por la recurrente no estan amparadas por el art.
39.4 de la Ley de Marcas , puesto que estan relacionadas con el riesgo normal de la empresa, como es el
caso de las razones comerciales (tiempo necesario para el lanzamiento de una linea de productos, exigencias
del principal cliente) y econémicas (concurso de la anterior titular de la marca), o no justifican la imposibilidad
de utilizar la marca propia (existencia de un competidor que utiliza indebidamente la marca).

Respecto de la alegacion, como causa justificativa de la falta de uso de la marca, del concurso de
acreedores del anterior titular de la marca, ha de recordarse que el criterio que preside la regulacion del
concurso no es la paralizacion de la actividad de la empresa concursada sino, por el contrario, la continuacién
de tal actividad ( art. 44 de la Ley Concursal ), por lo que en ningun caso podria considerarse adecuada para
justificar la falta de uso de la marca.

Las razones que se dan para justificar que tales hechos (la adquisicién de la marca por Koyan en marzo
de 2007 y el pretendido uso del signo "Albadalejo" por terceros ajenos al titular de las marcas objeto del
litigio) imposibilitaban que el titular registral de la marca, o un tercero con su consentimiento, las utilizara, son
inconsistentes, en algunos casos no guardan relacién directa con la marca o no son ajenos al propio titular de
la marca, tanto la demandada Koyan como su predecesora Yanko, de quien trae causa, por lo que no retnen
los requisitos necesarios para que constituyan causa justificativa de la falta de uso de la marca a efectos del
art. 39.4 de la Ley de Marcas .

4.- La STJCE de 14 de junio de 2007, caso C-246/05, asunto Armin Haupl contra Lidl Stiftung &amp;
Co. KG , declaré que el articulo 12, apartado 1, de la Directiva 89/104 , que se corresponde con el art. 39.4
de nuestra Ley de Marcas , debe interpretarse en el sentido de que constituirdn « causas que justifiquen la
falta de uso » de una marca los impedimentos que guarden una relacién directa con dicha marca, que hagan
imposible o no razonable el uso de ésta y que sean independientes de la voluntad de su titular.

Estos requisitos rigurosos no se cumplen en el caso objeto del recurso por las razones que se han
expresado.

5.- En conclusion, las causas alegadas por la recurrente no se basan en el sustrato factico establecido
por la Audiencia Provincial, no abarcan una parte considerable del periodo de cinco afios durante el que se
produjo la falta de uso de la marca, y no rednen los requisitos que el Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas (hoy, de la Unién Europea), ha establecido para que puedan justificar la falta de uso real y efectivo
de la marca y excluyan su caducidad.

OCTAVO .- Costas y depésitos.

1.- De acuerdo con lo previsto en el articulo 398.1 en relacién con el 394.1, ambos de la Ley de
Enjuiciamiento Civil , las costas de los recursos extraordinario por infraccién procesal y de casacién deben
ser impuestas a la recurrente.

2.- Procede acordar también la pérdida de los depésitos constituidos de conformidad con la disposicion
adicional 15, apartado 9, de la Ley Organica del Poder Judicial .

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo espariol.
FALLAMOS

1.- Desestimar los recursos extraordinario por infraccidn procesal y de casacion interpuestos por recurso
de casacion interpuesto por "Koyan 003, S.L." contra la sentencia nim. 353/2013 dictada el once de septiembre
de dos mil trece, por la Seccién Quinta de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, en el recurso de
apelacion ndm. 516/2012 , dimanante de las actuaciones de juicio ordinario nim. 74/2008 del Juzgado de lo
Mercantil nim. 1 de Palma de Mallorca.

2.- Imponer a "Koyan 003, S.L." las costas de los recursos extraordinario por infraccion procesal y de
casacion que desestimamos, asi como la pérdida de los depdsitos constituidos.



-
Consejo General 'm‘ _
del Poder Judicial BLUSCADOR

Librese al mencionado tribunal la certificacién correspondiente, con devolucion de los autos y del rollo
de Sala.

Asi por esta nuestra sentencia, que se insertara en la COLECCION LEGISLATIVA paséandose al
efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Ignacio Sancho Gargallo.- Francisco
Javier Ordufia Moreno.- Rafael Sarazd Jimena.- Pedro José Vela Torres.- FIRMADO y RUBRICADO.
PUBLICACION.- Leida y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Rafael Saraza Jimena
, Ponente que ha sido en el tramite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Publica la Sala

Primera del Tribunal Supremo, en el dia de hoy; de lo que como Letrado/a de la Administracion de Justicia
de la misma, certifico.



