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121/000057 Mediante mensaje motivado al Proyecto de Ley por la que se amplian los medios
de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen nor-
mas procesales para facilitar la aplicacion de diversos reglamentos comunitarios.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 97
del Reglamento de la Cdmara, se ordena la publicacion
en el BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de
las enmiendas del Senado al Proyecto de Ley por la que
se amplian los medios de tutela de los derechos de pro-
piedad intelectual e industrial y se establecen normas
procesales para facilitar la aplicacion de diversos regla-
mentos comunitarios, acompafiadas de mensaje mo-
tivado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo
de 2006.—P. D. El Secretario General del Congreso de
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

Mensaje motivado
Exposicion de motivos

En el apartado V se corrige un error en la referencia
a la disposicidn final tercera, pues en realidad se trata
de la cuarta.

Articulo primero

En el parrafo inicial se introduce una correccion
gramatical.

Se afiade un apartado Uno pre, que a su vez adi-
ciona un nuevo articulo 11 bis a la Ley de Enjuicia-
miento Civil, que traspone la prevision contenida en
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el articulo 4 de la correspondiente Directiva de
manera respetuosa con la sistemadtica de la Ley que
se modifica.

En el apartado Uno ha sido enmendada la redaccién
del nimero 7.° que se afiade al articulo 256 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, mediante la modificacion de su
parrafo inicial, la adicién de una letra d) relativa a los
datos necesarios para la aplicacion de las Tarifas Gene-
rales y la prevision de que para demandar informacién
bastara que se hayan prestado servicios utilizados en
las actividades infractoras y no que directamente lesio-
nen los derechos de propiedad industrial o intelectual.

Siempre en el apartado Uno se modifica el nuevo
nimero 8.° que se afiade al articulo 256 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, para recoger con mayor precision
lo previsto en el articulo 6 de la Directiva y ofrecer asi
un abanico abierto de pruebas que pudieran presentarse
para probar la realidad de la infraccién.

En el apartado Dos se pasa a hacer referencia al Juz-
gado de lo Mercantil en la nueva redaccion del parrafo
segundo del apartado 1 del articulo 257 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.

Articulo cuarto

Laenmienda a la letra c) del apartado 1 del articulo 41
de la Ley de Marcas persigue una mejor transposicion
del articulo 10 de la Directiva, que establece que las
medidas se ejecutardn a instancia del solicitante.
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Disposicién adicional (nueva)

Se afiade una nueva disposicién adicional, que
incluye un mandato al Gobierno en relacién con las
modificaciones normativas necesarias para hacer posi-
ble la aplicacion de una serie de deducciones fiscales y
una reduccion del periodo de amortizacién de determi-
nados gastos derivados de la creacién de marcas.
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Disposicion transitoria segunda (nueva)

Se crea una nueva disposicién transitoria sobre la
entrada en vigor de las modificaciones introducidas en
el articulo 261 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Si
esta enmienda fuese aprobada la disposicion transitoria
Unica pasaria a ser la primera.
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TEXTO REMITIDO POR EL. CONGRESO ENMIENDAS APROBADAS POR EL SENADO
DE LOS DIPUTADOS

Exposicién de motivos
I

La accién de la Unién Europea, en el dmbito de la
propiedad intelectual, se ha centrado principalmente en
armonizar el derecho sustantivo nacional o en crear
derechos unitarios directamente aplicables en la Comu-
nidad Europea, por considerar este dmbito de interven-
cién prioritario para el éxito del mercado interior. Para
completar esta actuacién resulta necesario avanzar en
el respeto efectivo de los derechos de propiedad inte-
lectual que han sido armonizados o creados.

La Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto
de los derechos de propiedad intelectual, tiene por
objetivo aproximar las legislaciones sobre los medios
de tutela de los derechos de propiedad intelectual, para
garantizar un nivel de proteccion elevado, equivalente y
homogéneo en el mercado interior. Bajo la denomina-
cién de propiedad intelectual también se recogen en el
derecho comunitario y, en particular, en esta directiva
los derechos que en el ordenamiento juridico espafiol se
agrupan bajo la denominacién de propiedad industrial.
La efectividad de la tutela jurisdiccional de estos dere-
chos ha de redundar tanto en la promocién de la inno-
vacion y la competitividad de las empresas como en el
desarrollo cultural europeo. Deben tenerse en cuenta
también sus repercusiones en dmbitos tan diversos
como el empleo, la estabilidad de los mercados o la
proteccién de los consumidores. La directiva valora
también aquella tutela jurisdiccional como una forma
de impedir pérdidas fiscales o de garantizar, en dltimo
término, el orden publico.

Se establecen asi, en la directiva, las medidas, pro-
cedimientos y recursos necesarios para garantizar, fren-
te a cualesquiera infracciones, la tutela efectiva de los
derechos de propiedad intelectual, tal y como estén pre-
vistos en el derecho comunitario o en el derecho nacio-
nal del Estado miembro correspondiente.

II

En Espafia, la regulacién de las medidas, procedi-
mientos y recursos que garantizan el respeto a la pro-
piedad intelectual y a la propiedad industrial, entendida
en el sentido mds amplio posible, ademds de las accio-
nes de cardcter penal previstas en los articulos 270 y
siguientes del Codigo Penal que son aplicables, se
contiene en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuicia-
miento Civil, en el texto refundido de la Ley de Pro-
piedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/1996, de 12 de abril, en la Ley 11/1986,
de 20 de marzo, de Patentes, en la Ley 17/2001, de 7 de
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diciembre, de Marcas, y en la Ley 20/2003, de 7 de
julio, de proteccién juridica del disefio industrial.

Las citadas leyes procesales y sectoriales han de ser
modificadas para completar la transposicion de aquella
norma comunitaria a nuestro ordenamiento juridico
interno, de modo que se pueda ofrecer, en el ambito de
los derechos de propiedad intelectual e industrial,
medios adecuados y suficientes para su tutela jurisdic-
cional.

I

Bajo la denominacién de derecho de informacion, la
directiva considera necesario poder ofrecer, en el 4mbi-
to del proceso civil, cauces para obtener informacién
sobre el origen y las redes de distribucién de las mer-
cancias o servicios en los que se concrete la infraccion
de los derechos de propiedad intelectual o industrial.
La Ley encauza la posibilidad de instar de un 6rgano
jurisdiccional civil el requerimiento de esta informa-
cion a través de una nueva diligencia preliminar dentro
del articulo 256 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil, si bien limita su posibilidad a la
preparacién de un juicio por una infraccion de un dere-
cho de propiedad intelectual o de propiedad industrial
cometida mediante actos llevados a cabo a escala
comercial, esto es, aquéllos realizados para obtener
beneficios econémicos o comerciales directos o indi-
rectos.

El acceso a los documentos bancarios, financieros o
comerciales que estén bajo el control del presunto
infractor es regulado como el contenido propio de otra
nueva diligencia preliminar, también en este caso en
relacién con infracciones de los derechos de propiedad
intelectual e industrial cometidas mediante actos reali-
zados con fines comerciales. El contenido de esta dili-
gencia preliminar también se configura como diligencia
de prueba para facilitar la obtencién de pruebas en el
curso de un procedimiento judicial.

La regulacién de la practica de estas nuevas diligen-
cias estd presidida por la doble cautela de garantizar la
confidencialidad de la informacién requerida y de evi-
tar que los datos obtenidos puedan utilizarse para fines
distintos a la preparacién del juicio.

Al mismo tiempo, se modifica la regulacion de la
resolucion judicial que acuerde las medidas ante la
negativa de la persona requerida a llevar a cabo las dili-
gencias preliminares, para exigir su adopcion mediante
auto motivado e introducir el requisito de proporciona-
lidad.

La directiva ha exigido de nuestra norma procesal
civil una expresa admision de la posibilidad de acordar
medidas de aseguramiento de la prueba antes de la ini-
ciacion del proceso y sin necesidad de oir previamente
a quien fuera a ser demandado. A esta exigencia ha
seguido la conveniencia de regular detalladamente el
procedimiento para la adopcién de estas medidas. La
regla general es la audiencia a quien haya de soportar la
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medida; la excepcion, retrasar el contraste contradicto-
rio sobre su procedencia a un posterior incidente, que
garantiza la defensa de los legitimos intereses de quien
ha de soportarla.

Las previsiones de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil, relativas al aseguramiento de la
prueba, se amplian respecto de los casos de infraccién
de los derechos de propiedad intelectual y de propiedad
industrial, a la enumeracion, a titulo indicativo, de
algunas de las medidas que el tribunal podréd adoptar.

v

Se ha hecho necesario también introducir modifica-
ciones en las leyes especiales que regulan esta materia.

Para reparar el perjuicio sufrido a causa de una
infraccion del derecho de propiedad intelectual o de
propiedad industrial, la directiva configura dos médu-
los de célculo de la indemnizacion por dafios y perjui-
cios. El primero de estos médulos comprende, de forma
acumulativa, las consecuencias econémicas negativas
que haya sufrido la parte perjudicada y también el dafio
moral. Alternativamente, esta indemnizacién podra
consistir en una cantidad a tanto alzado, basada en la
remuneracién que habria percibido el perjudicado si el
infractor hubiera pedido autorizacion para utilizar el
derecho de propiedad intelectual o industrial en cues-
tion. Ademas, en la determinacion de la cuantia indem-
nizatoria han de considerarse los gastos realizados por
el titular del derecho lesionado en la investigacién para
la obtencién de pruebas razonables de la comision de la
infraccién. La introduccién de estos criterios y elemen-
tos implica modificar el articulo 140 del texto refundi-
do de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, el
articulo 66 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Paten-
tes, el articulo 43 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre,
de Marcas, y el articulo 55 de la Ley 20/2003, de 7 de
julio, de proteccion juridica del disefio industrial.

Otra modificacion, comun a estas leyes sectoriales,
tiene por finalidad ampliar el elenco de acciones a ejer-
citar ante los 6rganos jurisdiccionales por el titular del
derecho de propiedad intelectual o industrial infringido
para la adopcion de medidas, a expensas del infractor
cuando proceda, que estin orientadas a impedir nuevas
infracciones. También es necesario reconocer al titular
del derecho de propiedad intelectual o de propiedad
industrial infringido la posibilidad de instar acciones
para la cesacion de la actividad ilicita y las medidas
cautelares que procedan contra los intermediarios
cuyos servicios se utilicen por terceros para materiali-
zar la infraccion. La plena adecuacién de estas previ-
siones, exige modificar los articulos 138 y 139 del texto
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, 63 y 135
de la Ley de Patentes, 41 de la Ley de Marcas y 53 de la
Ley de proteccion juridica del disefio industrial.

La nueva redaccién del articulo 132 del texto refun-
dido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por
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el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, res-
ponde a la exigencia de la directiva de establecer a
favor de los titulares de otros derechos de propiedad
intelectual una presuncién similar a la prevista en favor
de los titulares de derechos de autor en el Convenio de
Berna y en el apartado 1 del articulo 6 del texto refun-
dido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Con la finalidad de articular nuevas medidas disua-
sorias respecto a la comision de infracciones contra la
propiedad intelectual, se amplia el catdlogo de acciones
y medidas cautelares urgentes que el demandante puede
ejercitar y solicitar. Se reforma el articulo 138 para
incorporar la posibilidad de instar la publicacién total o
parcial de la resolucion judicial o arbitral a costa del
infractor. Asimismo, para prevenir una infraccién inmi-
nente, la medida cautelar recogida en el articulo 141.2,
consistente en suspender cualquier actividad que lesio-
ne un derecho de propiedad intelectual, se completa
con la posibilidad de prohibir esta actividad si todavia
no ha sido iniciada.

Se modifican determinados preceptos del titulo XIII
de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, que
rigen también en los juicios sobre marcas y sobre dise-
o industrial, de conformidad con la Ley 17/2001, de 7
de diciembre, de Marcas, y con la Ley 7/2003, de 7 de
julio, de proteccién juridica del disefio industrial. En
beneficio de una mayor claridad del régimen aplicable,
conviene precisar en el articulo 129 de la Ley 11/1986,
de 20 de marzo, de Patentes, que las diligencias de
comprobacion de los hechos previstas en esta ley se
entienden sin perjuicio de las diligencias preliminares
reguladas en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuicia-
miento Civil.

Ademads, se amplia el catdlogo de medidas cautela-
res contenido en el articulo 134 al incorporar la orienta-
da a prohibir los actos que violen el derecho del peti-
cionario, ante la inminencia de una infraccion.

La modificacion del apartado 1 del articulo 139 res-
ponde a la necesidad de establecer la debida concor-
dancia con las previsiones de la Ley 1/2000, de 7 de
enero, respecto a la determinacién del plazo para la
presentacion de la demanda principal, cuando las medi-
das cautelares adoptadas se soliciten con anterioridad a
la presentacion de la demanda.

Al mismo propésito de adecuacién a la regulacion pro-
cesal civil tras la reforma introducida por la Ley 1/2000,
de 7 de enero, y los cambios operados en el derecho de
patentes desde que se promulgé la Ley 11/1986, de 20
de marzo, de Patentes, responde la derogacién del
articulo 128 de esta tltima, que actualmente ha perdido
su razon de ser y constituye una excepcién dentro de
los principios que inspiran la actividad probatoria y el
auxilio procesal del juzgador en el proceso civil.

Finalmente, la modificacion del articulo 54 de la
Ley 7/2003, de 7 de julio, de proteccion juridica del dise-
fo industrial, viene determinada por la exigencia de
actualizar las referencias a los articulos de la Ley 1/2000,
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
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v

Mediante la disposicion final tercera, se incorporan
dos nuevas disposiciones finales a la Ley 1/2000, de 7
de enero, de Enjuiciamiento Civil, que responden a la
necesidad de establecer medidas que faciliten la aplica-
cién en Espafia del Reglamento (CE) n.° 805/2004 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril
de 2004, por el que se establece un titulo ejecutivo
europeo para créditos no impugnados, y del Regla-
mento (CE) n.° 2201/2003 del Consejo, de 27 de
noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reco-
nocimiento y la ejecucién de resoluciones judiciales en
materia matrimonial y de responsabilidad parental, por
el que se deroga el Reglamento (CE) n.° 1347/2000.

VI

Esta Ley se dicta al amparo de las competencias que
la Constituciéon Espaiiola atribuye al Estado en el
articulo 149.1.6." y 9.* por afectar a la legislacion pro-
cesal y a la legislacién de propiedad intelectual e indus-
trial.

Articulo primero. Modificacion de la Ley 1/2000, de
7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil, se modifican en los siguientes términos:
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Mediante la disposicion final cuarta, se incorpo-
ran dos nuevas disposiciones finales a la Ley 1/2000,
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, que responden
a la necesidad de establecer medidas que faciliten la
aplicacion en Espafia del Reglamento (CE) n.° 805/2004
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril
de 2004, por el que se establece un titulo ejecutivo
europeo para créditos no impugnados, y del Regla-
mento (CE) n.° 2201/2003 del Consejo, de 27 de
noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reco-
nocimiento y la ejecucion de resoluciones judiciales en
materia matrimonial y de responsabilidad parental, por
el que se deroga el Reglamento (CE) n.® 1347/2000.

La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil, se modifica en los siguientes términos:

Uno pre. Se anade un articulo 11 bis con la
siguiente redaccion:

«Articulo 11 bis. Legitimacion en la tutela de
los derechos de propiedad intelectual e industrial.

Estan legitimados para instar procedimientos,
solicitar la aplicacion de medidas e interponer
recursos, relacionados con la tutela de los derechos
de propiedad intelectual e industrial:

1) Los titulares del derecho infringido.

2) Las personas autorizadas a utilizar estos
derechos, en particular aquéllas que sean acreedo-
ras de una licencia vigente.

3) Los organismos de gestion de derechos colec-
tivos de propiedad intelectual e industrial a los que
se haya reconocido regularmente el derecho a repre-
sentar a los titulares de derechos de propiedad inte-
lectual e industrial.

4) Los organismos profesionales de defensa a
los que se haya reconocido regularmente el derecho
de representar a los titulares de derechos de propie-
dad intelectual e industrial.»
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Uno. En el apartado 1 del articulo 256 el actual
nimero 7° pasa a ser el 9.° y se introducen dos nuevos
nlimeros, el 7.°y el 8.° con la siguiente redaccidn:

«7.° Mediante la solicitud, formulada por quien
pretenda ejercitar una accidn por infraccién de un dere-
cho de propiedad industrial o de un derecho de propie-
dad intelectual cometida mediante actos desarrollados
a escala comercial, de diligencias de obtencién de datos
sobre el origen y redes de distribucién de las mercan-
cias o servicios que infringen un derecho de propiedad
intelectual o de propiedad industrial y, en particular, los
siguientes:

a) Los nombres y direcciones de los productores,
fabricantes, distribuidores, suministradores y prestado-
res de las mercancias y servicios, asi como de quienes,
con fines comerciales, hubieran estado en posesion de
las mercancias.

b) Los nombres y direcciones de los mayoristas y
minoristas a quienes se hubieren distribuido las mer-
cancias o servicios.

¢) Las cantidades producidas, fabricadas, entrega-
das, recibidas o encargadas, y las cantidades satisfechas
como precio por las mercancias o servicios de que se
trate y los modelos y caracteristicas técnicas de las
mercancias.

Las diligencias consistirdn en el interrogatorio de:

a) Quien el solicitante considere autor de la viola-
cion.

b) Quien, a escala comercial, haya prestado o uti-
lizado servicios o haya estado en posesién de mercan-
cias que pudieran haber lesionado los derechos de pro-
piedad industrial o intelectual.

c) Agquel a quien los anteriores hubieren atribuido
intervencién en los procesos de produccién, fabrica-
cidn, distribucién o prestacion de aquellas mercancias
y servicios.

La solicitud de estas diligencias podra extenderse al
requerimiento de exhibicién de todos aquellos docu-
mentos que acrediten los datos sobre los que el interro-
gatorio verse.

8.° Por peticién de quien pretenda ejercitar una
accion por infraccién de un derecho de propiedad
industrial o de un derecho de propiedad intelectual
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«7.° Mediante la solicitud, formulada por quien
pretenda ejercitar una accidn por infraccién de un dere-
cho de propiedad industrial o de un derecho de propie-
dad intelectual, de diligencias de obtencion de datos
sobre los actos o actividades infractores y sobre el
origen y redes de distribucién de las mercancias o ser-
vicios que infringen un derecho de propiedad intelec-
tual o de propiedad industrial y, en particular, los
siguientes:

d) Los datos necesarios para la aplicacion de las
Tarifas Generales de las entidades de gestion colecti-
va previstas en la Ley de Propiedad Intelectual.

b) Quien a escala comercial haya prestado
servicios utilizados en las actividades infractoras.

¢) Quien a escala comercial haya utilizado servi-
cios 0 haya estado en posesion de mercancias que
pudieran haber lesionado los derechos de propiedad
industrial o intelectual.

d

8. Por peticion de quien esté legitimado para
ejercitar una accién por infracciéon de un derecho de
propiedad industrial o de propiedad intelectual
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cometida mediante actos desarrollados a escala comer-
cial, de la exhibicién de los documentos bancarios,
financieros, comerciales o aduaneros, producidos en un
determinado tiempo y que se presuman en poder de
quien serfa demandado como responsable. La solicitud
deberd acompaiiarse de un principio de prueba de la
realidad de la infraccién que podrd consistir en la pre-
sentacion de una muestra de los ejemplares, mercancias
o productos en los que materialice aquella infraccion.
El solicitante podrd pedir que el Secretario extienda
testimonio de los documentos exhibidos si el requerido
no estuviera dispuesto a desprenderse del documento
para su incorporacion a la diligencia practicada. Igual
solicitud podra formular en relacién con lo establecido
en el dltimo parrafo del niimero anterior.

A los efectos de los nimeros 7.° y 8.° de este aparta-
do, se entiende por actos desarrollados a escala comer-
cial aquellos que son realizados para obtener beneficios
econdmicos o comerciales directos o indirectos.»

Dos. El apartado 1 del articulo 257 queda redacta-
do del siguiente modo:

«1. Sera competente para resolver sobre las peti-
ciones y solicitudes a que se refiere el articulo anterior
el juez de primera instancia o de lo mercantil, cuando
proceda, del domicilio de la persona que, en su caso,
hubiera de declarar, exhibir o intervenir de otro modo
en las actuaciones que se acordaran para preparar el
juicio.

En los casos de los nimeros 6.°, 7.°, 8.° y 9.° del
apartado 1 del articulo anterior, serd competente el
tribunal ante el que haya de presentarse la demanda
determinada. Si, en estos casos, se solicitasen nue-
vas diligencias, a raiz del resultado de las hasta
entonces practicadas, podrdn instarse del mismo
tribunal o bien del que, a raiz de los hechos averi-
guados en la anterior diligencia, resultaria compe-
tente para conocer de la misma pretensién o de
nuevas pretensiones que pudieran eventualmente
acumularse.»

Tres. Se adicionan dos nuevos apartados, el 3 y
el 4, al articulo 259, con la siguiente redaccion:

«3. En el caso de las diligencias del articu-
lo 256.1.7.°, para garantizar la confidencialidad de la
informacién requerida, el tribunal podrd ordenar que la
practica del interrogatorio se celebre a puerta cerrada.
Esta decision se adoptard en la forma establecida en el
articulo 138.3 y a solicitud de cualquiera que acredite
interés legitimo.

4. La informacién obtenida mediante las diligencias
de los nimeros 7°y 8° del apartado 1 del articulo 256
se utilizard exclusivamente para la tutela jurisdiccional
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cometida mediante actos desarrollados a escala
comercial, de la exhibicion de documentos banca-
rios, financieros, comerciales o aduaneros, produci-
dos en un determinado tiempo y que se presuman en
poder de quien sera demandado como responsable.
La solicitud debera acompaiiarse de un principio de
prueba de la realidad de la infraccion que podra
consistir en la presentacion de una muestra razona-
ble de los ejemplares de una obra, mercancias, pro-
ductos o cualquier otro objeto protegido en los que
se materialice dicha infraccion. El solicitante podra
pedir que el Secretario extienda testimonio de los docu-
mentos exhibidos si el requerido no estuviera dispuesto
a desprenderse del documento para su incorporacién a
la diligencia practicada. Igual solicitud podrd formular
en relacion con lo establecido en el ultimo parrafo del
nimero anterior.

En los casos de los numeros 6.°, 7.°, 8.° y 9.° del
apartado 1 del articulo anterior, sera competente el
Juzgado de lo mercantil ante el que haya de presentar-
se la demanda determinada. Si, en estos casos, se soli-
citasen nuevas diligencias, a raiz del resultado de las
hasta entonces practicadas, podran instarse del mismo
tribunal o bien del que, a raiz de los hechos averiguados
en la anterior diligencia, resultaria competente para
conocer de la misma pretensién o de nuevas pretensio-
nes que pudieran eventualmente acumularse.»
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de los derechos de propiedad industrial o de propiedad
intelectual del solicitante de las medidas, con prohibi-
cion de divulgarla o comunicarla a terceros. A instancia
de cualquier interesado, el tribunal podra atribuir carac-
ter reservado a las actuaciones, para garantizar la pro-
teccién de los datos e informacidn que tuvieran caricter
confidencial.»

Cuatro. El articulo 261 queda redactado del
siguiente modo:

«Articulo 261. Negativa a llevar a cabo las dili-
gencias.

Si la persona citada y requerida no atendiese el
requerimiento ni formulare oposicién, el tribunal acor-
dard, cuando resulte proporcionado, las siguientes
medidas, por medio de un auto, en el que expresard las
razones que las exigen:

1.*  Si se hubiere pedido declaracién sobre hechos
relativos a la capacidad, representacién o legitimacion
del citado, se podran tener por respondidas afirmativa-
mente las preguntas que el solicitante pretendiera for-
mularle y los hechos correspondientes se considerardn
admitidos a efectos del juicio posterior.

2.* Si se hubiese solicitado la exhibicién de titulos
y documentos y el tribunal apreciare que existen indi-
cios suficientes de que pueden hallarse en un lugar
determinado, ordenara la entrada y registro de dicho
lugar, procediéndose, si se encontraren, a ocupar los
documentos y a ponerlos a disposicién del solicitante,
en la sede del tribunal.

3.2 Si se tratase de la exhibicién de una cosa y
se conociese o presumiese fundadamente el lugar en
que se encuentra, se procederd de modo semejante al
dispuesto en el nimero anterior y se presentard la
cosa al solicitante, que podré pedir el depdsito o
medida de garantia mds adecuada a la conservacion
de aquélla.

4.* Si se hubiera pedido la exhibicién de docu-
mentos contables, se podrdn tener por ciertos, a los
efectos del juicio posterior, las cuentas y datos que pre-
sente el solicitante.

5.* Tratdndose de las diligencias previstas en el
articulo 256.1.6.°, ante la negativa del requerido o de
cualquier otra persona que pudiera colaborar en la
determinacion de los integrantes del grupo, el tribunal
ordenar que se acuerden las medidas de intervencién
necesarias, incluida la de entrada y registro, para
encontrar los documentos o datos precisos, sin perjui-
cio de la responsabilidad penal en que se pudiera
incurrir por desobediencia a la autoridad judicial.
Iguales medidas ordenar el tribunal en los casos de los
numeros 5 bis, 7.° y 8.° del apartado 1 del articu-
lo 256, ante la negativa del requerido a la exhibiciéon
de documentos.»
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Cinco. EI articulo 263 queda redactado del
siguiente modo:

«Articulo 263. Diligencias preliminares previstas
en leyes especiales.

Cuando se trate de las diligencias a que se refiere el
articulo 256.1.9.°, los preceptos de este capitulo se apli-
cardn en lo que no se oponga a lo dispuesto en la legis-
lacion especial sobre la materia de que se trate.»

Seis. Se modifica el apartado 2 del articulo 297 y
se afiade un apartado 4, con la siguiente redaccion:

«2. Las medidas consistirdn en las disposiciones
que, a juicio del tribunal, permitan conservar cosas o
situaciones o hacer constar fehacientemente su realidad
y caracteristicas. Para los fines de aseguramiento de la
prueba podran también dirigirse mandatos de hacer o
no hacer, bajo apercibimiento de proceder, en caso de
infringirlos, por desobediencia a la autoridad.

En los casos de infraccién de los derechos de pro-
piedad industrial y de propiedad intelectual, una vez el
solicitante de las medidas haya presentado aquellas
pruebas de la infraccion razonablemente disponibles,
tales medidas podrdn consistir en especial en la des-
cripcién detallada, con o sin toma de muestras, o la
incautacién efectiva de las mercancias y objetos litigio-
sos, asi como de los materiales e instrumentos utiliza-
dos en la produccién o la distribucién de estas mercan-
cias y de los documentos relacionados con ellas.»

«4. Cuando las medidas de aseguramiento de la
prueba se hubiesen acordado antes del inicio del proce-
s0, quedaran sin efecto si el solicitante no presenta su
demanda en el plazo de 20 dias siguientes a la fecha de
la efectiva adopcidn de las medidas de aseguramiento
acordadas. El tribunal, de oficio, acordara mediante
auto que se alcen o revoquen los actos de cumplimiento
que hubieran sido realizados, condenara al solicitante
en las costas y declarard que es responsable de los
dafios y perjuicios que haya producido al sujeto respec-
to del cual se adoptaron las medidas.»

Siete. Se modifica la rdbrica del articulo 298 y se
afaden a este articulo los apartados 4, 5,6, 7y 8, con la
siguiente redaccion:

«Articulo 298. Requisitos. Procedimiento para la
adopcidn de las medidas de aseguramiento de la prue-
ba. Contracautelas.»

«4. Las medidas de aseguramiento de la prueba se
adoptaran previa audiencia de la persona que haya de
soportarla. Si se solicitasen una vez iniciado el proceso,
también se oird al demandado. Solo quien fuera a ser
demandado o ya lo hubiera sido podré aducir, al opo-
nerse a su adopcion, la imposibilidad, impertinencia o
inutilidad de la prueba.
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5. No obstante lo dispuesto en el apartado ante-
rior, cuando sea probable que el retraso derivado de la
audiencia previa ocasione dafios irreparables al derecho
del solicitante de la medida o cuando exista un riesgo
demostrable de que se destruyan pruebas o se imposibi-
lite de otro modo su préctica si asi se solicita, el tribu-
nal podrd acordar la medida sin mds tramites, mediante
providencia. La providencia precisard, separadamente,
los requisitos que la han exigido y las razones que han
conducido a acordarla sin audiencia del demandado o
de quien vaya a ser demandado. Esta providencia es
irrecurrible y serd notificada a las partes y a quien
hubiera de soportarla sin dilacién y, de no ser posible
antes, inmediatamente después de la ejecucion de las
medidas.

6. Si la medida de aseguramiento se hubiera
adoptado sin audiencia previa, quien fuera a ser
demandado o ya lo hubiera sido o quien hubiera de
soportarla podrdn formular oposicién en el plazo
de 20 dias, desde la notificacién de la providencia que
la acordé.

7. La oposicion a la medida podréd fundarse en la
inexistencia de riesgos de daiios irreparables en el dere-
cho para la futura practica de la prueba, asi como en la
posibilidad de acordar otras medidas igualmente con-
ducentes que resulten menos gravosas. También podra
sustituirse por la caucién prevista en el apartado 3. Solo
quien fuera a ser demandado o ya lo hubiese sido podra
aducir la imposibilidad, impertinencia o inutilidad de la
prueba.

8. Del escrito de oposicién se dard traslado al
solicitante y, en su caso, al ya demandado o a quien
hubiera de soportar la medida. Todos ellos serdn cita-
dos a una vista, en el plazo de cinco dias, tras cuya
celebracion se decidird sobre la oposicién, en el plazo
de tres dias, por medio de un auto que es irrecurri-
ble.»

Ocho. Se incorpora un nuevo apartado, el 3, al
articulo 328 con la siguiente redaccion:

«3. En los procesos seguidos por infraccion de
un derecho de propiedad industrial o de un derecho de
propiedad intelectual, cometida a escala comercial, la
solicitud de exhibicién podra extenderse, en particu-
lar, a los documentos bancarios, financieros, comer-
ciales o aduaneros producidos en un determinado
periodo de tiempo y que se presuman en poder del
demandado. La solicitud deberda acompafarse de un
principio de prueba que podra consistir en la presenta-
cién de una muestra de los ejemplares, mercancias o
productos en los que se hubiere materializado la
infraccién. A instancia de cualquier interesado, el tri-
bunal podra atribuir caracter reservado a las actuacio-
nes, para garantizar la proteccién de los datos e infor-
macién que tuvieran caracter confidencial.»
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Nueve. El apartado 2 del articulo 733 queda
redactado como sigue:

«2.  No obstante lo dispuesto en el apartado ante-
rior, cuando el solicitante asi lo pida y acredite que
concurren razones de urgencia o que la audiencia pre-
via puede comprometer el buen fin de la medida caute-
lar, el tribunal podra acordarla sin mds tramites median-
te auto, en el plazo de cinco dias, en el que razonard por
separado sobre la concurrencia de los requisitos de la
medida cautelar y las razones que han aconsejado acor-
darla sin oir al demandado.

Contra el auto que acuerde medidas cautelares sin
previa audiencia del demandado no cabra recurso algu-
no y se estard a lo dispuesto en el capitulo III de este
titulo. El auto serd notificado a las partes sin dilacién vy,
de no ser posible antes, inmediatamente después de la
ejecucion de las medidas.»

Articulo segundo. Modificacién del texto refundido
de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.

El texto refundido de la Ley de Propiedad Intelec-
tual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996,
de 12 de abril, se modifica en los siguientes términos:

Uno. EIl articulo 132 queda redactado como
sigue:

«Articulo 132. Aplicacidén subsidiaria de disposi-
ciones del libro 1.

Las disposiciones contenidas en el articulo 6.1, en la
seccion 2.* del capitulo III del titulo IT y en el capitulo 11
del titulo III, ambos del libro I, se aplicardn, con caric-
ter subsidiario y en lo pertinente, a los otros derechos
de propiedad intelectual regulados en este libro.»

Dos. El articulo 138 queda redactado como sigue:

«Articulo 138. Acciones y medidas cautelares
urgentes.

El titular de los derechos reconocidos en esta ley,
sin perjuicio de otras acciones que le correspondan,
podrd instar el cese de la actividad ilicita del infractor y
exigir la indemnizacién de los dafos materiales y
morales causados, en los términos previstos en los
articulos 139 y 140. También podrd instar la publica-
cién o difusion, total o parcial, de la resolucién judicial
o arbitral en medios de comunicacién a costa del
infractor.

Asimismo, podra solicitar con caracter previo la
adopcién de las medidas cautelares de proteccién
urgente reguladas en el articulo 141.

Tanto las medidas de cesacion especificas contem-
pladas en el articulo 139.1.g) como las medidas caute-
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lares previstas en el articulo 141.6 podrdn también
solicitarse, cuando sean apropiadas, contra los interme-
diarios a cuyos servicios recurra un tercero para infrin-
gir derechos de propiedad intelectual reconocidos en
esta ley, aunque los actos de dichos intermediarios no
constituyan en s{ 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 comer-
cio electrénico. Dichas medidas habrdn de ser objeti-
vas, proporcionadas y no discriminatorias.»

Tres. Se modifica la redaccion de los parrafos c)
y d) y se afiade un nuevo parrafo g) al apartado 1 del
articulo 139:

«c) Laretirada del comercio de los ejemplares ili-
citos y su destruccion, incluyendo aquéllos en los que
haya sido suprimida o alterada sin autorizacion la infor-
macion electrénica para la gestion de derechos o cuya
proteccién tecnoldgica haya sido eludida. Esta medida
se ejecutard a expensas del infractor, salvo que se ale-
guen razones fundadas para que no sea asi.

d) La retirada de los circuitos comerciales, inutili-
zacion, y, en caso necesario, la destruccién de los mol-
des, planchas, matrices, negativos y demds elementos
materiales, equipos o instrumentos destinados princi-
palmente a la reproduccion, a la creacién o fabricacién
de ejemplares ilicitos. Esta medida se ejecutard a
expensas del infractor, salvo que se aleguen razones
fundadas para que no sea asi.»

«g) La suspension de los servicios prestados por
intermediarios a terceros que se valgan de ellos para
infringir derechos de propiedad intelectual, sin perjui-
cio de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
servicios de la sociedad de la informacion y de comer-
cio electrénico.»

Cuatro. EI articulo 140 queda redactado como
sigue:

«Articulo 140. Indemnizacion.

1. Laindemnizacién por dafios y perjuicios debida
al titular del derecho infringido comprendera no solo el
valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de
la ganancia que haya dejado de obtener a causa de la
violacion de su derecho. La cuantia indemnizatoria
podra incluir, en su caso, los gastos de investigacion en
los que se haya incurrido para obtener pruebas razona-
bles de la comisién de la infraccién objeto del procedi-
miento judicial.

2. La indemnizacién por dafios y perjuicios se
fijard, a eleccion del perjudicado, conforme a alguno de
los criterios siguientes:

a) Las consecuencias econémicas negativas, entre
ellas la pérdida de beneficios que haya sufrido la parte

60



CONGRESO

18 DE MAYO DE 2006.—SERIE A. NUM. 57-9

perjudicada y los beneficios que el infractor haya obte-
nido por la utilizacién ilicita.

En el caso de dafio moral procederd su indemniza-
cioén, aun no probada la existencia de perjuicio econo-
mico. Para su valoracién se atenderd a las circunstan-
cias de la infraccidn, gravedad de la lesion y grado de
difusion ilicita de la obra.

b) La cantidad que como remuneracién hubiera
percibido el perjudicado, si el infractor hubiera pedido
autorizacion para utilizar el derecho de propiedad inte-
lectual en cuestion.

3. Laaccidn para reclamar los dafios y perjuicios a
que se refiere este articulo prescribird a los cinco afios
desde que el legitimado pudo ejercitarla.»

Cinco. Se modifica el apartado 2 del articulo 141
en los siguientes términos:

«2. Lasuspension de la actividad de reproduccion,
distribucién y comunicacion publica, segin proceda, o
de cualquier otra actividad que constituya una infrac-
cion a los efectos de esta ley, as como la prohibicidn de
estas actividades si todavia no se han puesto en prac-
tica.»

Articulo tercero. Modificacion de la Ley 11/1986,
de 20 de marzo, de Patentes.

Uno. Se reforma el articulo 63 con la siguiente
redaccion:

«Articulo 63.

1. El titular cuyo derecho de patente sea lesionado
podrd, en especial, solicitar:

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

b) La indemnizacién de los dafios y perjuicios
sufridos.

¢) El embargo de los objetos producidos o impor-
tados con violacién de su derecho y de los medios prin-
cipalmente destinados a tal produccién o a la realiza-
cién del procedimiento patentado.

d) La atribucién en propiedad de los objetos o
medios embargados en virtud de lo dispuesto en el
apartado anterior cuando sea posible, en cuyo caso se
imputard el valor de los bienes afectados al importe de
la indemnizacién de dafios y perjuicios. Si el valor
mencionado excediera del importe de la indemnizacién
concedida, el titular de la patente deberd compensar a
la otra parte por el exceso.

e) La adopcién de las medidas necesarias para
evitar que prosiga la violacién de la patente y, en parti-
cular, la transformacién de los objetos o medios embar-
gados en virtud de lo dispuesto en el apartado c), o su
destruccién cuando ello fuera indispensable para impe-
dir la violacién de la patente.
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f) La publicacién de la sentencia condenatoria del
infractor de la patente, a costa del condenado, mediante
anuncios y notificaciones a las personas interesadas.
Esta medida sélo serd aplicable cuando la sentencia asi
lo aprecie expresamente.

2. Las medidas comprendidas en los apartados c)
y e) seran ejecutadas a cargo del infractor, salvo que se
aleguen razones fundadas para que no sea asi.

3. Las medidas contempladas en los parrafos a)
y e) del apartado 1 de este articulo podran también soli-
citarse, cuando sean apropiadas, contra los intermedia-
rios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir
derechos de patente, aunque los actos de dichos inter-
mediarios 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 electrénico. Dichas medidas habran de ser
objetivas, proporcionadas y no discriminatorias.»

Dos. Los apartados 1y 2 del articulo 66 quedan
redactados como sigue:

«1. Laindemnizacién de dafios y perjuicios debi-
da al titular de la patente comprenderd no sélo el valor
de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la
ganancia que haya dejado de obtener el titular a causa
de la violacién de su derecho. La cuantia indemnizato-
ria podré incluir, en su caso, los gastos de investigacion
en los que se haya incurrido para obtener pruebas razo-
nables de la comision de la infraccion objeto del proce-
dimiento judicial.

2. Para fijar la indemnizacién por dafios y perjui-
cios se tendrd en cuenta, a eleccidn del perjudicado:

a) Las consecuencias econdmicas negativas, entre
ellas los beneficios que el titular habria obtenido previ-
siblemente de la explotacién de la invencién patentada
si no hubiera existido la competencia del infractor y los
beneficios que este ultimo haya obtenido de la explota-
cidén del invento patentado.

En el caso de dafio moral procedera su indemnizacion,
aun no probada la existencia de perjuicio econémico.

b) La cantidad que como precio el infractor hubie-
ra debido pagar al titular de la patente por la concesioén
de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo
su explotacién conforme a derecho.

Para su fijacién se tendrd en cuenta especialmente,
entre otros factores, la importancia econdmica del
invento patentado, la duracién de la patente en el
momento en que comenzd la violacién y el nimero y
clase de licencias concedidas en ese momento.»

Tres. Elapartado 1 del articulo 129 queda redacta-
do como sigue:

«1. La persona legitimada para ejercitar las accio-
nes derivadas de la patente podra pedir al juez que con
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cardcter urgente acuerde la practica de diligencias para
la comprobacién de hechos que puedan constituir vio-
lacién del derecho exclusivo otorgado por la patente,
sin perjuicio de las que puedan solicitarse al amparo del
articulo 256.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil.»

Cuatro. La primera medida cautelar del articu-
lo 134 queda redactada como sigue:

«1.*) La cesacion de los actos que violen el dere-
cho del peticionario o su prohibicién, cuando existan
indicios racionales para suponer la inminencia de
dichos actos.»

Cinco. El articulo 135 se redacta en los siguientes
términos:

«Articulo 135.

Las medidas cautelares a que se refiere el nimero 1
del articulo anterior podran también solicitarse, cuando
sean apropiadas, contra los intermediarios a cuyos ser-
vicios recurra un tercero para infringir derechos de
patente, aunque los actos de dichos intermediarios no
constituyan en si mismos una infraccién, sin perjuicio
de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
servicios de la sociedad de la informacién y de comer-
cio electronico. Dichas medidas habran de ser objeti-
vas, proporcionadas y no discriminatorias.»

Seis. El apartado 1 del articulo 139 queda redacta-
do como sigue:

«1. En el caso de formularse la peticién de medi-
das cautelares antes de ejercitarse la accidn principal,
quedardn sin efecto en su totalidad si la demanda no se
presentara en el plazo previsto en el articulo 730.2 de la
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.»

Articulo cuarto. Modificacién de la Ley 17/2001, de
7 de diciembre, de Marcas.

La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas se
modifica en los siguientes términos:

Uno. Se modifica el apartado 1 del articulo 41 y se
afiade el apartado 3 con la siguiente redaccion:

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

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

a) La cesacion de los actos que violen su derecho.
b) La indemnizacién de los dafios y perjuicios
sufridos.
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c) La adopcién de las medidas necesarias para
evitar que prosiga la violacion 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 viola-
cién del derecho de marca y el embargo o la destruc-
cién de los medios principalmente destinados a come-
ter la infraccion. Estas medidas se ejecutaran a costa
del infractor, salvo que se aleguen razones fundadas
para que no sea asi.

d) Ladestruccién o cesién con fines humanitarios,
si fuere posible, a eleccion del actor, y a costa siempre
del condenado, de los productos ilicitamente identifica-
dos con la marca que estén en posesion del infractor,
salvo que la naturaleza del producto permita la elimina-
cién del signo distintivo sin afectar al producto o la
destruccioén del producto produzca un perjuicio despro-
porcionado al infractor o al propietario, segin las cir-
cunstancias especificas de cada caso apreciadas por el
Tribunal.

e) La atribucién en propiedad de los productos,
materiales y medios embargados en virtud de lo dis-
puesto en el apartado c) cuando sea posible, en cuyo
caso se imputard el valor de los bienes afectados al
importe de la indemnizacién de dafos y perjuicios. Si
el valor mencionado excediera del importe de la indem-
nizacion concedida, el titular del derecho de marca
deberd compensar a la otra parte por el exceso.

f) La publicacién de la sentencia a costa del con-
denado mediante anuncios y notificaciones a las perso-
nas interesadas.»

«3. Las medidas contempladas en los parrafos a)
y ¢) del apartado 1 de este articulo podran también soli-
citarse, cuando sean apropiadas, contra los intermedia-
rios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir
derechos de marca, aunque los actos de dichos interme-
diarios 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 electrénico. Dichas medidas habran de ser
objetivas, proporcionadas y no discriminatorias.»

Dos. Los apartados 1y 2 del articulo 43 quedan
redactados como sigue:

«1. Laindemnizacién de dafios y perjuicios com-
prenderd no sélo las pérdidas sufridas, sino también las
ganancias dejadas de obtener por el titular del registro
de la marca causa de la violaciéon de su derecho. El titu-
lar del registro de marca también podrd exigir la indem-
nizacién del perjuicio causado al prestigio de la marca
por el infractor, especialmente por una realizacion
defectuosa de los productos ilicitamente marcados o
una presentacioén inadecuada de aquélla en el mercado.
Asimismo, la cuantia indemnizatoria podrd incluir, en
su caso, los gastos de investigacion en los que se haya
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incurrido para obtener pruebas razonables de la comi-

sion de la infraccion objeto del procedimiento judicial.
2. Para fijar la indemnizacion por daios y perjui-

cios se tendrd en cuenta, a eleccion del perjudicado:

a) Las consecuencias econdmicas negativas, entre
ellas los beneficios que el titular habria obtenido
mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar
la violacién y los beneficios que haya obtenido el
infractor como consecuencia de la violacién.

En el caso de dafio moral procederd su indemniza-
cién, aun no probada la existencia de perjuicio eco-
némico.

b) La cantidad que como precio el infractor hubie-
ra debido de pagar al titular por la concesién de una
licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utili-
zacién conforme a derecho.»

Articulo quinto. Modificacién de la Ley 20/2003,
de 7 de julio, de proteccién juridica del diseiio
industrial.

La Ley 20/2003, de 7 de julio, de proteccion juridica
del disefio industrial, se modifica en los siguientes tér-
minos:

Uno. Se modifican los parrafos c) y e) del aparta-
do 1 del articulo 53 y se afiade el apartado 3 con la
siguiente redaccion:

«c) La adopcion de las medidas necesarias para
evitar que prosiga la actividad infractora y, en particu-
lar, que se retiren del trafico econémico los productos
en los que se haya materializado la violacion de su
derecho y el embargo o la destruccién de los medios
principalmente destinados a cometer la infraccidn.
Estas medidas se ejecutardn a expensas del infractor,
salvo que se aleguen razones fundadas para que no sea
asi.»

«e) Alternativamente, la entrega de los medios o
de los objetos a que se refieren los parrafos c) y d) del
apartado 1, a precio de coste y a cuenta de su corres-
pondiente indemnizacién de dafios y perjuicios, cuando
sea posible y esta medida resulte proporcionada tenien-
do en cuenta las circunstancias de la infraccién aprecia-
das por el tribunal. Si su valor excediera del importe de
la indemnizacién concedida, el titular del disefio debera
compensar a la otra parte por el exceso.»

«3. Las medidas contempladas en los parrafos a)
y ¢) del apartado 1 de este articulo podran también soli-
citarse, cuando sean apropiadas, contra los intermedia-
rios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir
derechos reconocidos en esta ley, aunque los actos de
dichos intermediarios no constituyan en si mismos
una infraccién, sin perjuicio de lo dispuesto en la
Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad
de la informacion y de comercio electrénico. Dichas
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medidas habrdn de ser objetivas, proporcionadas y no
discriminatorias.»

Dos. Los apartados 1, 2 y 4 del articulo 55 quedan
redactados como sigue:

«1. Laindemnizacién de dafios y perjuicios com-
prendera no sélo las pérdidas sufridas, sino también las
ganancias dejadas de obtener por el titular del disefio a
causa de la violacién de su derecho. El titular del dise-
no registrado también podrd exigir la indemnizacién
del perjuicio causado al prestigio del disefio por el
infractor, especialmente por una realizacion defectuosa
de los productos ilicitamente comercializados, la reali-
zacién defectuosa de las imitaciones o las condiciones
en que haya tenido lugar su comercializacion. Asimis-
mo, la cuantia indemnizatoria podr4 incluir, en su caso,
los gastos de investigacion en los que se haya incurrido
para obtener pruebas razonables de la comision de la
infraccion objeto del procedimiento judicial.

2. Para fijar la indemnizacién por dafios y perjui-
cios se tendrd en cuenta, a eleccién del perjudicado:

a) Las consecuencias econémicas negativas, entre
ellas los beneficios que el titular habria obtenido de la
explotacién del disefio si no hubiera tenido lugar la vio-
lacién de su derecho y los beneficios obtenidos por el
infractor como consecuencia de la violacién del dere-
cho del titular del disefio registrado.

En el caso de dafio moral procederd su indemniza-
cién, aun no probada la existencia de perjuicio eco-
némico.

b) La cantidad que como precio el infractor hubie-
ra debido de pagar al titular del disefio por la concesion
de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo la
explotacion del disefio conforme a derecho.»

«4. Para fijar la cuantia de los dafios y perjuicios
sufridos, el titular del disefio podra exigir de conformi-
dad con lo previsto en el articulo 256.1.9.° y en el
articulo 328 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjui-
ciamiento Civil, la exhibicidn de los documentos del
presunto responsable de la vulneracion del derecho,
que puedan servir para aquella finalidad.»
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Disposicion adicional (nueva). Deducciones fisca-
les de los gastos efectuados por la creacion de
marcas.

El Gobierno, en el plazo de seis meses desde la
entrada en vigor de la presente Ley, efectuara las
modificaciones normativas necesarias a fin de
posibilitar la aplicaciéon de deducciones fiscales de
los gastos efectuados por la creaciéon de marcas
que, en actividades de innovacion e internaciona-
lizacion, prevé el Real Decreto Legislativo 4/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Impuesto sobre Socieda-
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Disposicidn transitoria tnica.
nales.

Procesos jurisdiccio-

Los procesos jurisdiccionales incoados antes de la
entrada en vigor de esta Ley se tramitardn conforme a
las normas procesales vigentes con anterioridad a ella.

Disposicion derogatoria tnica. Derogacién normativa.
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o
inferior rango que se opongan a lo dispuesto en esta
Ley.
Queda derogado el articulo 128 de la Ley 11/1986,
de 20 de marzo, de Patentes.

Disposicion final primera. Fundamento constitu-

cional.

Esta Ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el
articulo 149.1.6.* y 9.* de la Constitucidn relativos a la
legislacién procesal y a la legislacién de propiedad
intelectual e industrial, respectivamente.

Disposicioén final segunda.
comunitario.

Incorporacion de derecho

Esta Ley incorpora al derecho espaiiol las disposi-
ciones de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa
al respeto de los derechos de propiedad intelectual.

Disposicién final tercera. Modificacién de la
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil.

Se introduce un numero 5.° bis en el articulo 256 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil, con la siguiente redac-
cion:

«5.° bis. Por la peticion de la historia clinica al
centro sanitario o profesional que la custodie, en las
condiciones y con el contenido que establece la ley.»

Disposicidon final cuarta. Medidas para facilitar la
aplicacién en Espafia de diversos reglamentos
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des, asi como la reduccion de su periodo de amor-
tizacion.

Pasa a ser Disposicion transitoria primera.

Disposicion transitoria segunda (nueva)

Las modificaciones introducidas por la presente
Ley en el articulo 261 de la Ley 1/2000, de 7 de
enero, de Enjuiciamiento Civil no entraran en vigor
hasta que no haya sido sancionada y entrado en
vigor la Ley Organica de reforma de los articulos 85
y 86 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial.



CONGRESO

18 DE MAYO DE 2006.—SERIE A. NUM. 57-9

comunitarios en materia de cooperacion judicial
civil.

La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil, se modifica en los siguientes términos:

Uno. La actual disposicion final vigésima primera
pasa a ser la vigésima tercera y se introduce una nueva
disposicidn final vigésima primera, con la siguiente
redaccion:

«Disposicién final vigésima primera. Medidas
para facilitar la aplicacion en Espafia del Reglamento
(CE) n.° 805/2004 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 21 de abril de 2004, por el que se establece un
titulo ejecutivo europeo para créditos no impugnados.

1. La certificacidn judicial de un titulo ejecutivo
europeo se adoptard de forma separada y mediante pro-
videncia, en la forma prevista en el anexo I del Regla-
mento (CE) n.° 805/2004.

La competencia para certificar un titulo ejecutivo
europeo corresponde al mismo tribunal que dicté la
resolucion.

El procedimiento para la rectificacién de errores en
un titulo ejecutivo europeo previsto en el articu-
lo 10.1.a) del Reglamento (CE) n.° 805/2004 se resol-
verd en la forma prevista en los tres primeros apartados
del articulo 267 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial.

El procedimiento para la revocacién de la emision de
un certificado de un titulo ejecutivo europeo a que se refie-
re el articulo 10.1.b) del Reglamento (CE) n.° 805/2004
se tramitard y resolvera de conformidad con lo previsto
para el recurso de reposicion regulado en la Ley 1/2000,
de 7 enero, de Enjuiciamiento Civil, con independencia
del orden jurisdiccional al que pertenezca el tribunal.

La denegacion de emision de un certificado de titulo
ejecutivo europeo se adoptard de forma separada y
mediante providencia, y podrd impugnarse por los tra-
mites del recurso de reposicion.

2. Para la certificacién como titulo ejecutivo
europeo de resoluciones judiciales que aprueben u
homologuen transacciones se aplicara el apartado ante-
rior, y se efectuard en la forma prevista en el anexo II
del Reglamento (CE) n.° 805/2004.

3. Compete al notario autorizante, o a quien legal-
mente le sustituya o suceda en su protocolo, la expedi-
cion del certificado previsto en el articulo 25.1 y en el
anexo III del Reglamento (CE) n.° 805/2004. De dicha
expedicién dejard constancia mediante nota en la
matriz o péliza, y archivara el original que circulara
mediante copia.

Corresponderd al notario en cuyo protocolo se
encuentre el titulo ejecutivo europeo certificado expe-
dir el relativo a su rectificacién por error material y el
de revocacién previstos en el articulo 10.1 del Regla-
mento (CE) n.° 805/2004, asi como el derivado de la
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falta o limitacion de ejecutividad, segin se establece en
el articulo 6.2 y en el anexo IV del mismo reglamento.

Se exceptua la pérdida de ejecutividad derivada de
una resolucioén judicial, para cuya certificacion se esta-
rd al apartado 1 de esta disposicion adicional.

En todo caso, debera constar en la matriz o péliza la
rectificacion, revocacion, falta o limitacién de ejecuti-
vidad.

La negativa del notario a la expedicién de los certifi-
cados requeridos podrd ser impugnada por el interesado
ante la Direccién General de los Registros y del Nota-
riado por los tramites del recurso de queja previsto en
la legislacion notarial. Contra la resolucién de este
organo directivo podra interponerse recurso, en Unica
instancia, ante el juez de primera instancia de la capital
de la provincia donde tenga su domicilio el notario, el
cual se resolverd por los tramites del juicio verbal.

4. La certificacién a la que se refiere el anexo V
del Reglamento (CE) n.° 805/2004 se expedira por el
organo administrativo o jurisdiccional que hubiera dic-
tado la resolucién.

5. La competencia territorial para la ejecucion de
resoluciones, transacciones judiciales y documentos
publicos certificados como titulo ejecutivo europeo
corresponderd al juzgado de primera instancia del
domicilio del demandado o del lugar de ejecucion.

6. El Gobierno adoptard las normas precisas para
el desarrollo de esta disposicién adicional.»

Dos. Se introduce una nueva disposicién final
vigésima segunda, con la siguiente redaccion:

«Disposicion final vigésima segunda. Medidas
para facilitar la aplicacion en Espafia del Reglamento
(CE) n.° 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre
de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y
la ejecucién de resoluciones judiciales en materia
matrimonial y de responsabilidad parental, por el que
se deroga el Reglamento (CE) n.® 1347/2000.

1. La certificacién judicial relativa a las resolucio-
nes judiciales en materia matrimonial y en materia de
responsabilidad parental, prevista en el articulo 39 del
Reglamento (CE) n.° 2201/2003, se expedira de forma
separada y mediante providencia, cumplimentando el
formulario correspondiente que figura en los anexos I
y 1I del reglamento citado.

2. La certificacion judicial relativa a las resolucio-
nes judiciales sobre el derecho de visita, previstas en el
apartado 1 del articulo 41 del Reglamento (CE)
n.°2201/2003, se expedird de forma separada y
mediante providencia, cumplimentando el formulario
que figura en el anexo III de dicho reglamento.

3. Lacertificacién judicial relativa a las resolucio-
nes judiciales sobre la restitucion del menor, previstas
en el apartado 1 del articulo 42 del Reglamento (CE)
n.°2201/2003, se expedirad de forma separada y median-
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te providencia, cumplimentando el formulario que
figura en el anexo IV del reglamento citado.

4. El procedimiento para la rectificacion de erro-
res en la certificacion judicial, previsto en el articu-
lo 43.1 del Reglamento (CE) n.° 2001/2003, se resolve-
ré4 de la forma establecida en los tres primeros apartados
del articulo 267 de la Ley Orgdnica 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial. Igual procedimiento se obser-
vard para la rectificacion de la certificacion judicial a la
que se refiere el apartado 1 de esta disposicion final.

No cabra recurso alguno contra la resolucién en que
se resuelva sobre la aclaracion o rectificacion de la cer-
tificacion judicial a que se refieren los tres anteriores
apartados.

5. La denegacion de la expedicion de la certifica-
cion judicial a la que se refieren los apartados 1,2y 3
de esta disposicion final se adoptard de forma separada
y mediante providencia, y podrd impugnarse por los
tramites del recurso de reposicion.»

Disposicién final quinta. Entrada en vigor.

La presente ley entrard en vigor el dia siguiente al
de su publicacién en el «Boletin Oficial del Estado».
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