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En Madrid, a 29 de septiembre de 2021.

Esta sala ha visto el recurso de casacion interpuesto por Aceites del Sur- Coosur S.A., representada por el
procurador D. Diego Carmona Domingo, bajo la direccion letrada de D. José Manuel Otero Lastres, contra la
sentencia n° 482/2018, de 28 de mayo, dictada por la Seccion 9.2 de la Audiencia Provincial de Valencia, en
el recurso de apelacion ndm. 22/2018, dimanante de las actuaciones de juicio ordinario ndm. 137/2017, del
Juzgado de lo Mercantil n® 1 de Valencia, sobre caducidad de marcas. Ha sido parte recurrida La Espafiola
Alimentaria Alcoyana S.A., representada por la procuradora D.2 Beatriz de Mera Gonzalez y bajo la direccién
letrada de D. Raul Monsalve Mora.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Pedro José Vela Torres.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Tramitacién en primera instancia

1.- El procurador D. Emilio Guillermo Sanz Osset, en nombre y representacion de Aceites del Sur-Coosur S.A,,
interpuso demanda de juicio ordinario contra La Espafola Alimentaria La Alcoyana S.A., en la que solicitaba
se dictara sentencia por la que:

"DECLARE: la caducidad total y parcial de los signos indicados en el cuadro sistematico indicado ut supra por
falta de uso y su consiguiente cancelacién registral".

2.- Lademanda fue presentada el 27 de enero de 2017 y repartida al Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Valencia,
se registré con el nim. 137/2017. Una vez admitida a trdmite, se emplazé a la parte demandada.

3.- La procuradora D? Laura Lucena Herraez, en representacién de La Espafiola Alimentaria Alcoyana S.A.,
contesto a la demanda mediante escrito en el que solicitaba:

"[...]se digne dictar sentencia, por la que se desestime integramente la demanda presentada por la actora contra
mi mandante manteniendo los registros de marca cuya caducidad se ha interesado de contrario e imponiendo
a la actora las costas de este procedimiento”.

4.- Tras seguirse los tramites correspondientes, el magistrado-juez del Juzgado de lo Mercantil n.° 1 de
Valencia dictd sentencia n.° 190/2017, de 1 de septiembre, con la siguiente parte dispositiva:

"Que desestimando como desestimo la demanda promovida por el Procurador Sr. Sanz Osset en la
representacion que ostenta de la entidad ACEITES DEL SUR COOSUR S.A. debo absolver y absuelvo a la parte
demandada LA ESPANOLA ALIMENTARIA ALCOYANA S.A. de las pretensiones deducidas en su contra, no
habiendo lugar a la declaracion de caducidad pretendida, todo ello con imposicién de las costas procesales
causadas a la parte actora".

SEGUNDO.- Tramitacion en segunda instancia

1.- La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelacién por la representaciéon de Aceites del Sur-
Coosur S.A. La representacion de La Espafiola Alimentaria Alcoyana S.A. se opuso al recurso e impugnd la
sentencia apelada.

2.- La resolucién de estos recursos correspondié a la seccidn 9.2 de la Audiencia Provincial de Valencia, que
lo tramité con el numero de rollo 22/2018 y tras seguir los correspondientes tramites dictd sentencia en fecha
28 de mayo de 2018, cuya parte dispositiva dispone:

"SE ESTIMA, en parte, el recurso de apelacidn interpuesto por la representacion de ACEITES DEL SUR COOSUR
SA y se ESTIMA en parte la impugnacién planteada por la representacion de la demandada LA ESPANOLA
ALIMENTARIA ALCOYANA SA contra la sentencia dictada por el llmo. Sr. Magistrado Juez del Juzgado
Mercantil 1 de Valencia, con fecha 1 de septiembre de 2017, en juicio ordinario 137/2017, que se REVOCA en
parte, y su lugar:

1) SE ESTIMA concurrente falta de legitimacién activa de la demandante en relacién con la caducidad total
o parcial de las marcas de la demandada impugnante que se resefan en el ordinal TERCERO de la presente
resolucién, en sus diecisiete apartados, al que nos remitimos en su totalidad.

2) Se ESTIMA, en parte, la demanda interpuesta por la parte recurrente contra LA ESPANOLA ALIMENTARIA
ALCOYANA SA declarando la caducidad total, por no uso, de las marcas espafiolas 0845499y 0517927, ambas
en cuanto a la clase 29 debiendo procederse a su cancelacién registral firme la presente resolucién.

3) Se mantiene, en lo no afectado por la presente, la desestimacion ya producida en primera instancia.
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4) Sin expresa imposicién de costas en ninguna de las instancias, al ser parcial la estimacion de la demanda,
del recurso de apelacidn y de la impugnacion de la sentencia.

5) Se acuerda el reintegro del depésito para recurrir a la parte apelante”.
TERCERO .- Interposicién y tramitacion del recurso de casacion

1.- El procurador D. Emilio Guillermo Sanz Osset, en representacion de Aceites del Sur -Coosur S.A,, interpuso
recurso de casacion.

Los motivos del recurso de casacion fueron:

"Primero.- Autorizado por el 477.1 LEC consistente en la infraccion del articulo 59 de la Ley de Marcas y de la
doctrina jurisprudencial de esta Excma. Sala [...].

"Segundo.- Autorizado por el 477.1 consistente en la infraccion del articulo 58 de la Ley de Marcas y de la
doctrina jurisprudencial de esta Excma. Sala [...].

"Tercero.- Autorizado por el 477.1 LEC consistente en la infraccion del articulo 55.1.c de la Ley de Marcas y de
la doctrina jurisprudencial de esta Excma. Sala [...]."

2.- 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 la Sala y personadas las partes por medio de
los procuradores mencionados en el encabezamiento, se dict6 auto de fecha 14 de abril de 2021, cuya parte
dispositiva es como sigue:

"Admitir el recurso de casacién interpuesto por la representacion procesal de Aceites del Sur Coosur, S.A,,
presento escrito de interposicion de recurso de casacidn contra la sentencia n.° 482/2018, de 28 de mayo,
dictada por la Audiencia Provincial de Valencia, Seccién 9.3, en el rollo de apelacién n.° 22/2018, dimanante
de los autos de juicio ordinario n.° 137/2017, del Juzgado de lo Mercantil n.° 1, de Valencia".

3.- Se dio traslado a la parte recurrida para que formalizara su oposicion, lo que hizo mediante la presentacién
del correspondiente escrito.

4.- Al no solicitarse por las partes la celebracién de vista publica se sefialé para votacion y fallo el 22 de
septiembre de 2021, en que tuvo lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Resumen de antecedentes

1.- Aceites del Sur-Coosur S.A. (en adelante, Coosur) solicité la declaracién de caducidad total o parcial de
las siguientes 39 marcas espafiolas, de titularidad de La Esparfiola Alimentaria La Alcoyana S.A. (en adelante,
La Alcoyana):
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2.- Previamente a la interposicion de la demanda, La Alcoyana habia sido titular de la marca de la marca de
la Unién 10.420.255, La Espafiola, mixta, para las clases 29, 30 y 33, con la que comercializd aceitunas en

conserva en general y aceitunas rellenas, y que tiene la siguiente representacion figurativa:
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3.- EI 30 de diciembre de 2016, La Alcoyana cedi6é esa marca a La Espafiola, lo que dio lugar a la correspondiente
transferencia en la EUIPO.

4.- La Alcoyana se opuso a la demanda formulada por Coosur, que fue desestimada en primera instancia por
los siguientes y resumidos motivos: (i) la demandante tiene legitimacion activa conforme al art. 59 LM, por
ser titular la demandada de distintas marcas que impiden la incorporaciéon del denominativo "La Espafiola” en
las clases para las que la demandada tiene registro actual; (ii) no obstante, la demandada ha acreditado un
notable uso y facturacion de todos sus productos y formatos, en toda la geografia nacional, durante el periodo
2012-2016; (iii) los signos se han utilizado en distintas y efectivas operaciones para identificar el origen y la
procedencia de los productos, sin dar lugar a confusién o asociacién.

5.- Recurrida en apelacién dicha sentencia por la parte demandante e impugnada por la demandada, la
Audiencia Provincial estimé en parte el recurso y la impugnacién, como consecuencia de lo cual, declaré la
caducidad de determinadas marcas por no uso y desestimé la pretension respecto de las restantes.

Respecto a la legitimacion de la demandante, consideré que tiene interés legitimo para accionar quien opera en
el mercado comercializando productos relacionados con aquellos para los que estan registradas las marcas
cuya caducidad por falta de uso se pide. Por esta razén, concluyé que Coosur carece de interés legitimo para
instar la caducidad de determinadas marcas (17), bien por falta de prueba de |a falta de uso (2), bien por tratarse
de signos que no contienen elemento alguno que pueda entrar en conflicto con las registradas por ella (15).

En cuanto al resto de marcas, consideré acreditado el uso efectivo en catorce de ellas.

6.- Coosur interpuso un recurso de casacion.

SEGUNDO.- Primer motivo de casacion. Legitimacion activa para solicitar la caducidad de una marca
Planteamiento:

1.- El primer motivo de casacién denuncia la infracciéon del art. 59 de la Ley de Marcas (LM) y de la
jurisprudencia contenida en las sentencias 776/2012, de 27 de diciembre; y 57/2015, de 24 de febrero.

2.- En el desarrollo del motivo, la parte recurrente alega, resumidamente, que la legitimacidn para solicitar la
caducidad de una marca es muy amplia, ya que se le reconoce no solo a los afectados y a los titulares de un
derecho subjetivo, sino también a los meros portadores de un interés legitimo, entre quienes se incluyen los que
pueden obtener una utilidad o beneficio con la cancelaciéon de las marcas de las que es titular un competidor.

En este caso, las 22 marcas sobre las que la sentencia recurrida niega el interés de la demandante contienen
el elemento denominativo La Espafiola o elementos graficos que coinciden con dicha denominacién, por lo
que colisionan con las marcas de la demandante.

3.- EImotivo concierne alas 15 marcas identificadas en el fundamento juridico tercero de la sentencia recurrida
y a las marcas 1096593, 1527951, 954485, 954483 y 954487.

Decisién de la Sala:
1.- En la redaccion aplicable en la fecha de la demanda, el art. 59 LM establecia:

"La accion declarativa de nulidad o caducidad del registro de la marca podra ser ejercitada:
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a) En los casos previstos en los articulos 51 y 55 c), d), e) y f), por la Oficina Espaiiola de Patentes y
Marcas, asi como por cualquier persona fisica o juridica o por cualquier agrupacién constituida legalmente
para la representacion de los intereses de fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o
consumidores que resulten afectadas u ostenten un derecho subjetivo o un interés legitimo.

b) En los casos previstos en el articulo 52, por los titulares de los derechos anteriores afectados por el registro
de la marca, o por sus causahabientes en el caso de los derechos anteriores previstos en las letras a) y b) del
articulo 9 de la presente Ley".

2.- En la interpretacion de dicho precepto, la jurisprudencia de esta sala (sentencias 776/2012, de 27 de
diciembre; y 765/2012, de 28 de diciembre) ha reconocido legitimacién activa para instar la caducidad de una
marca a:

(i) Quien -ademas de colaborar en el funcionamiento correcto del mercado, pretendiendo la eliminacion del
registro de signos indtiles, cuando no perturbadores de la libre competencia, por sus fines especulativos y
de bloqueo- busca poner fin a una situacién que le es desfavorable o, desde otro punto de vista, obtener una
utilidad o beneficio con la cancelacién de marcas, generadoras de prohibiciones relativas de registro, de las
que es titular una competidora en el mismo sector de mercado y que, al fin, le pueden impedir la puesta en
marcha de sus proyectos de futuro.

(i) Quien se opone a la persistencia en el registro de asientos inttiles, cuando no perturbadores de la libre
competencia, y, en todo caso, esgrimidos de contrario a modo de cobertura del uso calificado por ella como
infractor.

3.- Enrelacion con lo planteado en el motivo, la cuestidn estriba en determinar si existe legitimacion para instar
la caducidad por falta de uso de una marca en relacién con todos los productos o servicios para los que no
haya sido efectiva y realmente usada o sélo cabe la legitimacion para solicitar la declaracién de caducidad en
relacién con los productos o servicios concretos en los que se genera riesgo de confusién con la marca del
demandante y que son con los que entra en conflicto.

A tal efecto, la amplitud de legitimacion que contempla la Ley de Marcas para ejercitar la accion de caducidad
por falta de uso es concorde con la legitimacion conferida por el art. 56.1.a) del Reglamento de Marca
Comunitaria, sin que ello implique que la accién de caducidad marcaria pueda convertirse en una especie de
accién popular no reconocida ni en el ambito civil en general ni en el marcario en particular.

4.- Lalegitimacion activa entronca con la finalidad perseguida por la institucion de la caducidad de las marcas,
entendida como un instrumento para asegurar que el titular de la marca respete las exigencias legales de que
el signo sea usado conforme a las previsiones que justificaron el registro y el nacimiento del signo distintivo
y que no se convierta en un mero monopolio vacio de contenido.

La LM impone al titular de la marca una carga consistente en el uso efectivo y real de la misma, bajo pena de
caducidad (la actual redaccién del art. 39 LM, fruto de la modificacién operada por el RDL 23/2018, utiliza ya
Unicamente el adjetivo "efectivo": uso efectivo de la marca). De manera que la titularidad de la marca depende,
en cuanto a su prolongacion en el tiempo, del requisito de ese uso [real y] efectivo.

Como resaltd la sentencia 448/2013, de 9 de julio, el uso supone una utilizacion de la marca en el mercado
de los productos o servicios protegidos por ella, dado que su razén de ser comercial reside, precisamente, en
crear o conservar un mercado para los productos o los servicios designados con el signo en que consiste, en
relacion con los procedentes de otras empresas.

5.- Desde ese punto de vista, no cabe negar a la demandante, que se dedica al mismo género de negocio
que la demandada, legitimacion para instar la caducidad de unas marcas supuestamente no usadas que
pueden dificultar sus proyectos de futuro en nuevas o complementarias lineas de mercado. Puesto que el
mantenimiento injustificado del derecho de exclusiva que conlleva la titularidad de la marca produce, cuando
menos, un perjuicio potencial a quien, compitiendo en el mismo sector de mercado, quiera ampliar su actividad.

Por lo que, al hacerlo asi, la sentencia recurrida ha infringido el art. 59 LM.

6.- En consecuencia, este primer motivo de casacion debe ser estimado. Con la consecuencia de que, al
no haberse realizado enjuiciamiento alguno sobre la efectividad del uso de las marcas concernidas, debera
anularse en parte la sentencia recurrida, para que la Audiencia Provincial se pronuncie sobre ello y en funcién
de que aprecie o no la existencia de uso, declare o no las caducidades pretendidas.

TERCERO.- Segundo motivo de casacion. Uso real y efectivo de la marca

Planteamiento:

13



-
ARSI | JURISPRUDENCIA

1.- El segundo motivo de casacién denuncia la infraccién del art. 58 LM y de la jurisprudencia contenida en
las sentencias de 30 de octubre de 1986, 18 de diciembre de 1992, 12/2000, de 22 de enero y 450/2015, de
2 de septiembre.

2.- En el desarrollo del motivo, la parte recurrente alega, resumidamente, que cuando se ejercita una accion
de caducidad de una marca corresponde al titular demostrar que ha sido usada conforme previene el art. 39
LM o que existen causas justificativas de esa falta de uso.

La sentencia recurrida infringe el mencionado precepto, al denegar la caducidad de diez de las marcas
por considerar que la demandante no habia demostrado la falta de uso, sin analizar si la demandada ha
demostrado el uso de tales marcas con las condiciones legalmente previstas.

3.- El motivo viene referido a las marcas 1816145 ("Spanola"), 2377626 y 2377624 ("Picardias La Espafiola"),
2961230 ("Tapas La Espafola"), 1737709 ("Doce campanadas"), 900713 ("Pin Chin"), 1649102 ("Tapanolas"),
2436030 ("Picardias el snack mas fresco"), 2436031 ("La espafola como ninguna") y 2436029 ("La espafiola
una aceituna como ninguna").

Decision de la Sala:
1.- En la fecha de presentacién de la demanda, el art. 58 LM tenia la siguiente redaccion:

"En la accién de caducidad por falta de uso de la marca corresponderad al titular de la misma demostrar que ha
sido usada con arreglo al articulo 39 o que existen causas justificativas de la falta de uso. No podra declararse
la caducidad de la marca si, en el intervalo entre la expiracién del periodo de cinco afios a que se refiere el
articulo 39y la presentacién de la demanda de caducidad, se hubiera iniciado o reanudado un uso efectivo de la
marca; no obstante, el comienzo o la reanudacion del uso en un plazo de tres meses anterior a la presentacién
de la demanda de caducidad, plazo que empezara a correr en fecha no anterior a la de expiracién del periodo
ininterrumpido de cinco afios de no utilizacién, no se tomard en cuenta si los preparativos para el inicio o la
reanudacién del uso se hubieran producido después de haber conocido el titular que la demanda de caducidad
podria ser presentada”.

Es decir, conforme a dicha redaccién del art. 58 LM se imponia una regla de prueba que pretendia evitar la
prueba diabdlica de los hechos negativos (no uso).

2.- Para que haya uso efectivo de la marca no basta con probar que la marca haya sido utilizada en el trafico
econdmico, sino que se exige, ademas, la concurrencia de los siguientes requisitos ( sentencias del Tribunal
de Justicia de 11 de marzo de 2003, C-40/01, Ansul; 15 de enero de 2009, C-495/07, Silberquelle/Maselli; 18 de
abril de 2013, C-12/12, Colloseum Holding AG; 17 de julio de 2014, C-141/13, Reber Holding GmbH; 8 de junio
de 2017, C-689/15, W.F. Gézze Frottierweberei GmbH;y 29 de noviembre de 2018, C-340/17, Alcolock):

1. El uso debe realizarlo el titular de la marca o un tercero con su consentimiento.
2. El uso debe ser adecuado para garantizar el mantenimiento de los derechos de su titular.

3. El uso debe realizarse conforme la funcion esencial de la marca, esto es, debe indicar a los sectores
interesados que los productos a que se refieren proceden de una empresa determinada

4. El uso debe tener la finalidad de crear o conservar un mercado para los productos y servicios.

5. El uso de la marca debe referirse a productos y servicios que ya se comercialicen o cuya comercializacion
sea inminente.

6. El uso no puede ser simbdlico.

7. El uso en el mercado debe hacerse respecto de los productos o servicios para los que se registré la marca
(productos o servicios de esa clase).

3.- La sentencia 372/2010, de 18 de junio, resumio estos requisitos, desde el punto de vista del Derecho
espafiol, en los siguientes términos:

"El art. 39.1 LM exige un uso real y efectivo. La doble exigencia legal, que en realidad es una redundancia,
supone la exigencia de un uso publico y externo, consistente en una presencia objetiva en el mercado para
el que ha sido concedido el signo, cuya configuracién ha de mantenerse estable, de modo que la impresién
comercial de los consumidores pueda percibir la marca como una indicaciéon del origen y procedencia
empresarial de los productos. Se requiere constancia en el tiempo, es decir que las ventas de los productos
portadores de las marcas deban tener continuidad, lo que excluye los actos esporadicos o aislados; y que el uso
tenga la intensidad adecuada, lo que a su vez excluye el uso testimonial, el simulado o el aparente formal. Para
apreciar la realidad de los factores anteriores, singularmente la continuidad e intensidad, han de ponderarse
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las circunstancias concurrentes, entre las que figuran la naturaleza (y precio) de los productos amparados, las
caracteristicas -estructura y tamafio- del mercado, la magnitud y frecuencia del uso de la marca y la dimensién
de la empresa, entre otras circunstancias".

4.- Salvo que alteremos la base factica fijada en la instancia, lo que esta vedado en casacién, no puede
afirmarse que la sentencia recurrida no haya respetado tales criterios sobre la acreditacion por La Alcoyana
del uso de las marcas a las que se refiere el motivo.

La sentencia recurrida analiza la profusa prueba documental aportada por la demandada y, en cuanto a las
marcas 2377624, 2377625y 237726 ("Picardias La Espafiola") y 2961230 ("Tapas La Espafiola"), la Audiencia
Provincial da por probado su uso en los Ultimos cinco afios.

Respecto a la marca 1816145 ("Spanola"), descarta su nulidad porque ni siquiera fue mencionada en la
demanda a efectos de justificar su caducidad por falta de uso, por lo que no son admisibles alegaciones ex
novo introducidas en el recurso de apelacion.

En cuanto a la marca 1649102 ("Tapafolas"), su juicio sobre el uso efectivo es correcto cuando afirma que
queda justificado por el uso de otra marca renombrada de enorme similitud ( sentencia 450/2015, de 2 de
septiembre, y las SSTJUE que en ella se citan). De acuerdo con esta jurisprudencia, este uso de la marca cumple
con la exigencia del art. 39 LM de ser real y efectivo, en cuanto que no altera el caracter distintivo de la marca
tal como fue registrada.

En lo que atafie a las marcas denominativas 2436029 ("Picardias el snack mas fresco"), 2436031 ("La
Espafiola como ninguna") y 2436029 ("La Espafiola una aceituna como ninguna"), la Audiencia Provincial
considera probado, respecto de la primera, su uso efectivo en el Ultimo quinquenio, y respecto de las otras dos,
gue recogen esléganes que son constantemente reproducidos y utilizados con fines marcarios ( sentencia
200/2020, de 28 de mayo, y las SSTJUE que en ella se citan).

Por ultimo, respecto de las marcas 1737709 ("Doce campanadas") y 0900713 ("Pin Chin"), la sentencia
recurrida considera que el recurso de apelacién no combatia debidamente las conclusiones de la sentencia de
primera instancia sobre su uso real y efectivo. Consideracidn de caracter procesal que no puede ser revisada
en este recurso de casacion.

5.- Como consecuencia de lo expuesto, este segundo motivo de casacion debe ser desestimado.
CUARTO.- Tercer motivo de casacion. Caducidad parcial de la marca
Planteamiento:

1.- El tercer motivo de casacién denuncia la infraccién del art. 55.1 ¢) LM y de la jurisprudencia contenida en
las sentencias 288/2010, de 10 de mayo, y 453/2013, de 2 de julio.

2.- Al desarrollar el motivo, la parte recurrente argumenta, sintéticamente, que en el caso de que se acredite el
uso real y efectivo de una marca Unicamente en relacion con algunos de los productos o servicios que distingue,
procede declarar la caducidad parcial en relacién con los productos o servicios respecto de los que no se usa.

La sentencia recurrida infringiria este precepto y la jurisprudencia interpretativa, al desestimar la demanda
respecto de cinco de las marcas litigiosas, al considerar que la demandada ha acreditado su uso real y efectivo
en relacioén con algunos de los productos o servicios para los que fueron registradas.

3.- Este motivo afecta a las marcas 2377625 ("Picardias La Espariola"), 224059 ("La Espafiola"), 179012 ("La
Espaiiola") y 2169785 ("La Espafiola el aperitivo mas sano y natural").

Decision de la Sala:
1.- El art. 55.1 ¢) LM, en la redaccion aplicable al caso, disponia:

"Se declarara la caducidad de la marca y se procedera a cancelar el registro: Cuando no hubiera sido usada
conforme al articulo 39 de esta Ley".

2.- El art. 7 de la Directiva UE 2015/2436 establece que:

"cuando el motivo de denegacion del registro o la causa de nulidad de una marca solo exista para una parte
de los productos o servicios para los que la marca haya sido solicitada o registrada, la denegacién del registro
o la nulidad solo se extendera a los productos o servicios de que se trate".

3.- En la fecha en que se interpuso la demanda, el art. 60 LM preveia que:

"Si la causa de nulidad o caducidad solamente existiese para una parte de los productos o servicios para los
cuales esté registrada la marca, su declaracion sélo se extendera a los productos o servicios afectados”.
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4.- En |la sentencia 611/2019, de 14 de noviembre, hemos declarado:

"(...) si una marca ha sido registrada para una categoria de productos o servicios suficientemente amplia
para que puedan distinguirse dentro de ella varias subcategorias susceptibles de ser consideradas de forma
auténoma la prueba del uso efectivo de la marca para una parte de esos productos o servicios solo implica
la proteccién en un procedimiento de oposicién de la subcategoria o subcategorias a las que pertenecen los
productos o servicios para los que la marca ha sido efectivamente utilizada (...). Si bien el concepto de uso
parcial tiene como funcién evitar que queden indisponibles marcas que no se han usado para una determinada
categoria de productos, no debe generar la consecuencia de privar al titular de la marca anterior de toda
proteccién para productos que sin ser rigurosamente idénticos a aquellos para los que pudo probar un uso
efectivo, no son sustancialmente distintos de ellos y pertenecen a un mismo grupo que no puede dividirse
sino de forma arbitraria. A este respecto procede observar que resulta imposible en la practica, que el titular
de una marca pueda probar el uso de esta para todas las variantes imaginables de los productos a los que
afecta el registro. Por consiguiente, no puede entenderse que el concepto de parte de los productos o servicios
pueda referirse a todas las formas comerciales de productos o servicios analogos sino nicamente a productos
o servicios suficientemente diferenciados para poder constituir categorias o subcategorias coherentes".

5.- Sobre esa base, consideramos en la mencionada sentencia que la eficacia legitimadora del uso de la marca
se desenvuelve entre dos posiciones:

a) Por un lado, el uso real y efectivo de la marca no puede extender los efectos juridicos de ese uso a todos los
productos de la clase, ni a otros de distinta clase, pero similares. Unicamente se otorgara proteccién a aquella
subcategoria a la que pertenece el producto para los que la marca ha sido efectivamente utilizada.

b) Por otro, no debe privarse al titular de la marca de toda proteccion para productos que, sin ser rigurosamente
idénticos a aquellos para los que pudo probar un uso efectivo, no son sustancialmente distintos de ellos y
pertenecen a un mismo grupo que no puede dividirse sino de forma arbitraria.

6.- La sentencia recurrida no es conforme con dichas previsiones legislativas ni con la jurisprudencia que las
interpreta, al considerar, genéricamente, que el uso parcial de una marca produce efectos no solo respecto
de los productos y servicios efectivamente usados, sino también respecto de los productos y servicios
incardinados en una misma categoria, aunque no hayan sido efectivamente utilizados.

Aunque la sentencia 550/2006, de 8 de junio, admitioé que en los casos en que un signo hubiera sido registrado
como marca para distinguir varios productos o servicios de una misma clase, se extendieran los efectos del
uso parcial de la marca no sélo a los productos o servicios sobre los que efectivamente se habia usado, sino
también a aquellos que estaban inscritos en la misma clase del nomenclator internacional, esa conclusion
fue matizada por la antes mencionada sentencia 611/2019, de 14 de noviembre y las que en ella se citan, en
el sentido de que ha de tratarse de productos de la misma subcategoria que tengan una similitud razonable
con los efectivamente usados, sin que pueda extenderse indiscriminadamente a todos los de la categoria del
nomenclator aunque sean sustancialmente diferentes.

7.- En consecuencia, el tercer motivo de casacién debe ser estimado y conforme a las propias conclusiones
probatorias de la sentencia recurrida sobre el uso de las marcas a que se refiere el motivo, debe declararse
la caducidad parcial para todos los productos y servicios sobre los que La Alcoyana no ha acreditado el uso
real y efectivo de la marca. De modo que:

(i) Respecto de la marca 2377625 ("Picardias La Espafiola") se declara la caducidad para todos los productos,
excepto el vinagre.

(i) En cuanto a la marca 2242059 ("La Espafiola"), se declara la caducidad se declara su caducidad para todos
los servicios, excepto los de venta al detalle en comercios de aceitunas en conserva y aceitunas rellenas de
todas clases.

(i) En relacién con lamarca 179012 ("La Espafiola"), se declara su caducidad para todos los productos, excepto
las aceitunas rellenas de todas clases y aceitunas envasadas en general.

(iv) Respecto a la marca 2169785 ("La Espafiola el aperitivo mas sano y natural"), se declara su caducidad para
todos los productos, excepto las aceitunas rellenas de todas clases y aceitunas envasadas en general.

QUINTO.- Costas y depdsitos

1.- Al haberse estimado en parte el recurso de casacidn, no procede hacer expresa imposicion de las costas
causadas por el mismo, segun previene el art. 398.2 LEC.

2.- Procede acordar también la devolucidn del depésito constituido para su formulacién, de conformidad con
la disposicion adicional 153, apartado 8, LOPJ.
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FALLO

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitucion, esta sala ha decidido

1.°- Estimar en parte el recurso de casacion interpuesto por Aceites del Sur - Coosur S.A. contra la sentencia
de 28 de mayo de 2018, dictada por la Audiencia Provincial de Valencia, Seccion 93, en el recurso de apelacién
nuam. 22/2018, que casamos parcialmente; y en su virtud:

1.1.- Confirmar la sentencia recurrida en cuanto a la desestimacioén de la pretensiéon de caducidad de las
marcas 1816145 ("Spanola"), 2377626 y 2377624 ("Picardias La Espafiola"), 2961230 ("Tapas La Espafiola"),
1737709 ("Doce campanadas"), 900713 ("Pin Chin"), 1649102 ("Tapafiolas"), 2436030 ("Picardias el snack mas
fresco"), 2436031 ("La espafiola como ninguna") y 2436029 ("La espaiiola una aceituna como ninguna").

1.2.- Declarar la caducidad: (i) de la marca 2377625 ("Picardias La Espafiola") para todos los productos,
excepto el vinagre; (ii) de la marca 2242059 ("La Espafiola"), para todos los servicios, excepto los de venta al
detalle en comercios de aceitunas en conserva y aceitunas rellenas de todas clases; (iii) de las marcas 179012
("La Espafiola") y 2169785 ("La Espanola el aperitivo mas sano y natural"), para todos los productos, excepto
las aceitunas rellenas de todas clases y aceitunas envasadas en general.

1.3.- Devolver las actuaciones a la Audiencia Provincial para que dicte nueva sentencia en la que se pronuncie
sobre la peticién de caducidad de las marcas respecto de las que negd legitimacién a la demandante para
formular dicha pretension.

Tanto el recurso de apelacién como el eventual recurso de casacion habran de tramitarse con caracter
preferente.

2.°- No hacer expresa imposicion de las costas del recurso de casacion y ordenar la devolucion del depdsito
constituido para su formulacion.

Librese al mencionado tribunal la certificacion correspondiente, con devolucién de los autos y del rollo de Sala.
Notifiquese esta resolucion a las partes e insértese en la coleccidn legislativa.

Asi se acuerda y firma.
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