Articulo 41. Acciones civiles que puede ejercitar el titular de la marca.

1. En especial, el titular cuyo derecho de marca sea lesionado podra
reclamar en la via civil:

a. La cesacion de los actos que violen su derecho.

b. La indemnizacién de los dafos y perjuicios sufridos.

c. La adopcidon de las medidas necesarias para evitar que prosiga la
violacién y, en particular, que se retiren del trafico econdmico los
productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u
otros documentos en los que se haya materializado la violacion del
derecho de marca y el embargo o la destruccién de los medios
principalmente destinados a cometer la infraccidn. Estas medidas se
ejecutaran a costa del infractor, salvo que se aleguen razones
fundadas para que no sea asi.

d. La destrucciéon o cesion con fines humanitarios, si fuere posible, a
eleccidon del actor, y a costa siempre del condenado, de los productos
ilicitamente identificados con la marca que estén en posesion del
infractor, salvo que la naturaleza del producto permita la eliminacion
del signo distintivo sin afectar al producto o la destruccion del
producto produzca un perjuicio desproporcionado al infractor o al
propietario, segun las circunstancias especificas de cada caso
apreciadas por el Tribunal.

e. La atribucién en propiedad de los productos, materiales y medios
embargados en virtud de lo dispuesto en el apartado ¢ cuando sea
posible, en cuyo caso se imputara el valor de los bienes afectados al
importe de la indemnizacion de dafos y perjuicios. Si el valor
mencionado excediera del importe de la indemnizacién concedida, el
titular del derecho de marca debera compensar a la otra parte por el
exceso.

f. La publicacion de la sentencia a costa del condenado mediante
anuncios y notificaciones a las personas interesadas.

2. Cuando el titular de una marca, que lleve al menos cinco afnos registrada
en el momento de presentar la demanda, ejercite frente a un tercero, por
medio de alguna de las acciones previstas en el apartado 1, los derechos
conferidos por el articulo 34, debera probar, si asi lo solicita el demandado
por via de excepcion, que, en el curso de los cinco afios anteriores a la
fecha de presentacién de la demanda, la marca ha sido objeto de un uso
efectivo y real para los productos o servicios para los que esté registrada y
en los que se basa la demanda, o que existen causas justificativas de la
falta de uso. A estos efectos, la marca se considerara registrada solamente
para los productos o servicios para los que haya sido realmente utilizada. El
demandado podra asimismo ejercitar, por via de reconvencién, la accién de
declaracién de caducidad por falta de uso de la marca del actor.

3. Las medidas contempladas en los parrafos a y c del apartado 1 de este
articulo podran también solicitarse, cuando sean apropiadas, contra los
intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir derechos
de marca, aunque los actos de dichos intermediarios no constituyan en si
mismos una infraccion, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de
11 de julio, de servicios de la sociedad de la informacién y de comercio



electronico. Dichas medidas habran de ser objetivas, proporcionadas y no
discriminatorias.



