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l. Introduccion. Consideraciones generales sobre las diligencias
preliminares en el proceso civil (1)

Desde un punto de vista estricto, el procedimiento se inicia desde el
momento en que se interpone la demanda con el objeto de hacer valer
una pretensién determinada frente a un sujeto concreto.

Con todo, cabe la posibilidad, tal como establece la Ley de Enjuicia-
miento Civil a este respecto, de que se lleven a cabo determinados actos
con caracter previo al inicio del proceso civil y cuya finalidad seria, basi-
camente, la de evitar el inicio de este ultimo —como es el caso del acto
de conciliacién—, o bien preparar su inminente comienzo, siendo el me-
dio idoneo a tal efecto las diligencias preliminares, a través de las cuales
el actor obtiene la informacion necesaria para la posterior defensa de sus
derechos en el juicio.

La vigente Ley de Enjuiciamiento Civil mantiene la anterior normativa
alusiva a la conciliacién al entender que, como acto de jurisdicciéon volun-
taria que es, no sera reformado hasta la promulgacién de una futura Ley

(1) Una vision somera —pero exhaustiva— de las distintas diligencias preliminares previstas en
nuestra LEC, asi como de los formularios practicos y jurisprudencia mas relevante relativa a las mis-
mas, puede verse en GARBERI LLOBREGAT, J., Las diligencias preliminares en la Ley de Enjuicia-
miento Civil, Bosch, Barcelona, 2009. Mas concretamente, las que van a constituir el objeto principal
de este estudio son expuestas desde una perspectiva estrictamente doctrinal en las paginas 54-59.
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reguladora de dicho dmbito. En cuanto a las diligencias preliminares, es-
tablece su regulacién respectiva en los articulos 256-263, que constituyen
el Capitulo Il del Titulo I del Libro II.

Como senala el profesor DIEZ-PICAZO JIMENEZ, pueden definirse és-
tas ultimas como aquel conjunto de actividades previas al proceso cuya
puesta en practica puede solicitarse a los Tribunales con el objetivo de
preparar aquél, mediante la obtencién de datos que el futuro demandante
precisa para proceder a la presentacioén de su demanda (2).

Inicialmente, el articulo 256 LEC contenia seis supuestos legales de dili-
gencias preliminares, a los cuales se han sumado otros tres con posteriori-
dad —los ordinales 5.° bis, 7.° y 8.°, constituyendo los dos ultimos el objeto
principal de estudio del presente trabajo— al haberlos introducido la Ley
19/2006, de 5 de junio, por la que se amplian los medios de tutela de los de-
rechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas proce-
sales para facilitar la aplicacion de diversos reglamentos comunitarios (3).

Esta disposicion aporta una serie de medidas que suponen un claro re-
forzamiento de la proteccién de los derechos citados, en tanto en cuanto
pretenden garantizar una tutela jurisdiccional efectiva de los mismos,
dada la destacada importancia econdmica y social de la propiedad indus-
trial e intelectual (4).

Por ultimo, debemos recordar que las diligencias preliminares no
constituyen en ningun caso lo que se conoce como prueba anticipada,
ya que su fundamento no reside, como en esta Ultima institucidon, en la mas
que probable imposibilidad de que una prueba concreta pueda llevarse a
cabo si se espera al momento procesal normal para su realizacion, sino
que aquéllas responden, como ya hemos venido a indicar, a la necesidad
de auxilio judicial que precisa en ocasiones el futuro demandante para re-
cabar ciertos datos e informaciones del todo punto cruciales para poder
presentar su demanda.

1. Clases de diligencias preliminares

El listado de diligencias preliminares esta recogido en el art. 256.1
LEC, constituyendo una clasificacién cerrada, razén por la que debe con-

(2) O como refiere el Auto del Tribunal Supremo de 11 de noviembre de 2002 (rec. 20/2002), la dili-
gencias preliminares son «el conjunto de actuaciones dirigidas a aclarar las cuestiones que pudie-
ran surgir antes del nacimiento de un proceso principal, por lo que se trata de un proceso aclarato-
rio que carece de ejecutabilidad».

(3) La disposicion citada puede consultarse en el BOE numero 134, de 6 de junio.

(4) La medidas a las que aludimos son impuestas en su mayor parte por 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 —en sentido amplio—.
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cluirse la imposibilidad de crear otras diligencias al margen de las ya re-
guladas (5).

Siguiendo la tesis doctrinalmente mayoritaria, a la vista del precepto
citado, podemos distinguir dos grandes grupos de diligencias: las de de-
claracion y las de exhibicion. A todas ellas habria que anadir una especial
cuya finalidad es la de concretar a los integrantes de grupos de afectados,
de cara a la iniciacién de un proceso para defender los intereses colecti-
vos de consumidores y usuarios. Asimismo, debemos tener en cuenta las
trascendentales modificaciones que, en el ambito que nos ocupa y como
anteriormente hemos sefnalado, ha introducido la Ley 19/2006, de 5 de ju-
nio, por la que se amplian los medios de tutela de los derechos de propie-
dad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facili-
tar la aplicacion de diversos reglamentos comunitarios.

Partiendo de tales premisas, distinguimos, a tenor de la norma refe-
rida, las siguientes diligencias:

— Solicitud de que aquél frente a quien se planea dirigir la demanda,
declare bajo juramento o promesa de decir verdad, sobre algun he-
cho relativo a su capacidad, representacién o legitimacién, cuyo
conocimiento sea necesario para el pleito, o proceda a exhibir los
documentos en los que conste dicha capacidad, representacién o
legitimacion (art. 256.1.1.° LEC).

— Peticion de que la persona a la que se pretende demandar, exhiba
la cosa que tenga en su poder y a la que se haya de referir el juicio
(art. 256.1.2.° LEC).

— Solicitud de quien se considere heredero, coheredero o legatario,
de exhibicion por quien lo tenga en su poder, del acto de ultima vo-
luntad del causante de la herencia o legado (art. 256.1.3.° LEC).

— Peticion de un socio o comunero para que se le exhiban los docu-
mentos y cuentas de la sociedad o comunidad, dirigida a éstas o al
consocio o condueno que los tenga en su poder (art. 256.1.4.° LEC).

— Peticién de quien se considere perjudicado por un hecho que pu-
diera estar cubierto por seguro de responsabilidad civil, de que
se exhiba el contrato de seguro por quien lo tenga en su poder
(art. 256.1.5.° LEC).

(5) No deja de haber voces discrepantes a este respecto, que consideran mas adecuado un sistema
de numerus apertus para la delimitacion legal de las diligencias preliminares que pueden traerse a
colacion de cara a la preparacion del proceso civil. Asi por ejemplo, vid. BELLIDO PENADES, R., «Las
diligencias preliminares», en AA. VV. (GIMENO SENDRA, V. Director), Proceso Civil Practico, Tomo lll,
La Ley, Madrid, 2005, pp. 977-978. Con todo, ello no obsta a que la formulacién legal de algunas di-
ligencias presente la suficiente amplitud como para que puedan ser objeto de configuracion judicial
en cada caso concreto, a tenor de las circunstancias concurrentes. Vid. ILLESCAS RUS, A. V., «Los
procesos declarativos», en AA. VV. (MARTINEZ-PARDO, J. M.-LOSCERTALES FUERTES, D. Coordina-
dores), Ley de Enjuiciamiento Civil,Vol. |, Sepin, Madrid, 2000, pp. 607-608.
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— 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 (art. 256.1.5.° bis LEC).

— Peticién de quien pretenda iniciar un proceso para la defensa de

los intereses colectivos de consumidores y usuarios al objeto de
concretar a los integrantes del grupo de afectados cuando, no es-
tando determinados, sean facilmente determinables. A tal efecto,
el Tribunal adoptara las medidas oportunas para determinar los
integrantes del grupo, de acuerdo a las circunstancias del caso y
segun los datos suministrados por el solicitante, incluyendo el re-
querimiento al demandado para que participe en tal determinacién
(art. 256.1.6.° LEC).

Solicitud, formulada por quien pretenda ejercitar una accién por in-
fraccion de un derecho de propiedad industrial o de un derecho de
propiedad intelectual cometida mediante actos desarrollados a esca-
la comercial, de diligencias de obtencion de datos sobre el origen y
redes de distribucion de las mercancias o servicios que infringen un
derecho de propiedad intelectual o de propiedad industrial y, en par-
ticular, los siguientes:

a) Los nombre y direcciones de los productores, fabricantes, dis-
tribuidores, suministradores y prestadores 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 mercancias o servicios.

c) Las cantidades producidas, fabricadas, entregadas, recibidas o
encargadas, y las cantidades satisfechas como precio por las
mercancias o servicios de que se trate y los modelos y caracte-
risticas técnicas de las mercancias.

Las diligencias consistiran en el interrogatorio de:

a) Quien el solicitante considere autor de la violacion.

b) Quien, a escala comercial, haya prestado o utilizado servicios o
haya estado en posesion de mercancias que pudieran haber le-
sionado los derechos de propiedad industrial o intelectual.

c) Quien, a escala comercial, haya utilizado servicios o haya estado
en posesion de mercancias que pudieran haber lesionado los de-
rechos de propiedad industrial o intelectual.

d) Aquel a quien los anteriores hubieren atribuido intervencién en
los procesos de produccion, fabricacién, distribuciéon o presta-
cion de aquellas mercancias y servicios.
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La solicitud de estas diligencias podra extenderse al requerimiento
de exhibicion de todos aquellos documentos que acrediten los da-
tos sobre los que el interrogatorio verse (art. 256.1.7.° LEC).

— Por peticién de quien pretenda ejercitar una accidon por infraccion
de un derecho de propiedad industrial o de un derecho de propie-
dad intelectual cometida mediante actos desarrollados a escala co-
mercial, de la exhibicién de los documentos bancarios, financieros,
comerciales o aduaneros, producidos en un determinado tiempo y
que se presuman en poder de quien seria demandado como res-
ponsable. La solicitud debera acompanarse de un principio de prue-
ba de la realidad de la infraccion que podra consistir en la presenta-
cién de una muestra de los ejemplares, mercancias o productos en
los que materialice aquella infraccion. El solicitante podra pedir que
el Secretario extienda testimonio de los documentos exhibidos si el
requerido no estuviera dispuesto a desprenderse del documento
para su incorporaciéon a la diligencia practicada. Igual solicitud po-
dra formular en relacién con lo establecido en el ultimo parrafo del
numero anterior (art. 256.1.8.° LEC).

En todo caso, se entendera por actos desarrollados a escala comer-
cial, a estos efectos, aquellos que son realizados para obtener bene-
ficios econdmicos o comerciales directos o indirectos.

— Peticion de diligencias y averiguaciones que, para proteger ciertos dere-
chos, prevean las correspondientes leyes especiales (art. 256.1.9.° LEC).

2. Procedimiento para su adopcion

En general, la solicitud de diligencias preliminares expresara sus
fundamentos, con referencia circunstanciada al asunto objeto del juicio
que se quiera preparar (art. 2566.2 LEC). Del mismo modo, ird acompa-
nada de la caucidon necesaria para responder, tanto de los gastos como
de los eventuales danos y perjuicios que se ocasionen a las personas
que hubieren de intervenir en las diligencias solicitadas, sobre todo si
transcurrido un mes desde la terminacion de éstas ultimas, dejare de in-
terponerse la demanda, sin justificacion suficiente, a juicio del Tribunal
(art. 256.3 LEC).

La competencia recaera en todo caso en el Juzgado de Primera
Instancia o de lo mercantil, cuando proceda, del domicilio de la per-
sona que deba proceder al cumplimiento del contenido de la diligencia
(art. 257.1 LEC). Como excepciodn a este respecto, en los supuestos 6.°, 7.°,
8.° y 9.° del anteriormente aludido articulo 256.1 LEC, sera competente
el Tribunal ante el que haya de presentarse la demanda determinada.
Del mismo modo, si en estos casos se solicitasen nuevas diligencias, a
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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 pre-
tension o de nuevas pretensiones que pudieran eventualmente acumu-
larse (art. 257.1 LEC).

El Tribunal revisara de oficio su competencia y si entendiese que no le
corresponde conocer de la solicitud presentada, se abstendra de hacerlo,
indicando al solicitante el Juzgado de Primera Instancia al que deba acu-
dir (art. 257.2 LEC).

En materia de postulacién, se considera preceptiva la intervencion de
abogado y procurador, salvo que se acredite el caracter urgente de las
medidas a adoptar (arts. 23.2.3.°y 31.2.2.° LEC).

En el auto en el que se acceda a la solicitud, se citara y requerira a
los interesados para que, en la sede de la Oficina judicial o en el lugar
y del modo que se consideren oportunos, y dentro de los diez dias si-
guientes, lleven a cabo la diligencia que haya sido pedida y acordada
(art. 259.1 LEC).

La parte requerida para su cumplimiento puede acceder a ello, o bien
oponerse a través de escrito que debera presentar en los cinco dias si-
guientes al de la recepcion de la citacion. En tal caso, se citara a las partes
a una vista que se desarrollara conforme a los tramites del juicio verbal
(art. 260.1 LEC). Tras ella, el Tribunal resolvera mediante auto si estima o
no la oposiciéon presentada, siendo dicha resoluciéon apelable en el primer
caso, e irrecurrible en el segundo, supuesto éste que dara lugar igual-
mente a la imposicion de costas al requerido (art. 260.2, 3y 4 LEC).

Con todo, si el obligado a llevar a cabo la diligencia no atendiese el re-
querimiento ni formulase oposicion, se prevén diversas medidas para po-
ner en marcha aquélla. Asi, dependiendo de su contenido, se podra, por
ejemplo, entender como admitidos determinados hechos a efectos del
juicio posterior, u ordenar la entrada y registro de un lugar determinado
si se estimare que en él pueden hallarse titulos documentos requeridos
para el procedimiento (art. 261 LEC).

Il. La diligencia preliminar de interrogatorio para la obtencion de
datos en materia de propiedad industrial e intelectual

El «derecho de informacion» previsto en el articulo 8 de la Direc-
tiva 2004/48/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril
de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, en
cuanto instrumento al servicio de la persona que pretenda iniciar un pro-
ceso para la tutela de estos ultimos, y dirigido a obtener informacién del
futuro demandado o de terceros que pudieran facilitarla, se ha introdu-
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cido en el Ordenamiento espanol como una nueva diligencia preliminar
—Ila recogida en el articulo 256.1.7.° de la vigente LEC— mediante la cual
el futuro demandante podra instar la colaboraciéon del érgano jurisdiccio-
nal para obtener aquellos datos que resulten imprescindibles para con-
cretar la pretension procesal (6).

Lo que primero llama la atencion es el hecho de que el Tribunal com-
petente para conocer de esta diligencia sea aquél ante el que haya de pre-
sentarse la demanda con posterioridad, a diferencia del fuero general que
se aplica a las diligencias preliminares —conforme al cual, se atribuye tal
competencia territorial para conocer de la mismas al érgano jurisdiccio-
nal del domicilio de la persona que deba declarar, exhibir o intervenir en
ellas—.

De este modo, tal como se recoge en el articulo 52.1.11.° LEC, en los
procesos en que se ejerciten demandas sobre infracciones de la propie-
dad intelectual, serd competente el Tribunal del lugar en que la infraccion
se haya cometido, o existan indicios de su comision o en que se encuen-
tren ejemplares ilicitos, a eleccién del demandante.

Si en algun momento posterior se solicitase en estos supuestos la
practica de nuevas diligencias en virtud del resultado de las practicadas
hasta ese instante, podra requerirse del mismo 6rgano jurisdiccional que
estuviera conociéndolas, o bien del que, a la vista de los hechos averigua-
dos en la anterior diligencia, seria competente para conocer de la misma
pretension o de otras nuevas que pudiesen eventualmente acumularse
(articulo 257.1.11 LEC).

Observamos, pues, que no pesa sobre el solicitante inicial la carga
de solicitar nuevas diligencias del mismo érgano judicial que concedié
las primeras, sino que podra instarlas de un Tribunal distinto en el caso
de que, como consecuencia de la practica de las anteriormente pedidas,
fuere otro el érgano competente —desde el punto de vista territorial —
para conocer de la misma pretension o de otras nuevas que ahora pre-
tendan formularse con un mejor criterio.

Ahora bien, resultan de sumo interés las consideraciones que a este
respecto realiza la profesora ARMENGOT VILAPLANA, a cuyo criterio, si
se solicitan nuevas diligencias preliminares ante un érgano jurisdiccional
distinto, el Tribunal que haya conocido de las primeras podra exigir que
se justifique la iniciacion del proceso ante otro drgano judicial, en el plazo

(6) Como senala el Auto de la Audiencia Provincial de Granada, de 27 de abril de 2007 (rec. 591/2006),
en su fundamento juridico segundo, «la finalidad de las diligencias contempladas en el apartado 7.°
reside en la averiguacion de quienes hayan intervenido en una conducta infractora de los derechos
sobre propiedad intelectual e industrial y en la determinacién del alcance de la conducta infracto-
ra; concretandose las medidas en el interrogatorio de aquellas personas que guarden algun tipo de
relacion con la infraccion o violacion del derecho tutelado por la normativa ad hoc, asi como en la
exhibicion de documentos que reflejen los datos sobre que versa el interrogatorio».
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de un mes desde la terminacién de las diligencias, o bien que se aleguen
las razones por las cuales no se ha formulado la pretensidon procesal para
cuya interposicion se solicitd esa diligencia (7).

De hecho —continua reflexionando la misma autora— las nuevas di-
ligencias preliminares, consecuencia de otras anteriores, «pueden refe-
rirse a la misma pretension procesal que inicialmente pretendia interpo-
nerse y para la cual se solicitaron las iniciales diligencias, o bien pueden
referirse a una nueva pretension procesal que pueda formularse a partir
de los datos obtenidos con la practica de la anterior... En efecto, como re-
sultado de la diligencia preliminar que contempla el art. 256.1.7.° LEC sera
posible una modificacion de la legitimacion pasiva de la pretension pro-
cesal inicial al ampliarse el circulo de personas contra las que se dirija la
demanda, supuesto éste en el que no se tratara de una pretension pro-
cesal distinta, sino que se plantearia un litisconsorcio necesario. Es po-
sible también que a raiz de esa diligencia se vean ampliados o alterados
los hechos que individualizan la causa de pedir y que fundamentan la pe-
ticién de tutela; y asi, es posible que inicialmente la pretension se funda-
mentara en la infraccion del derecho de reproduccién y distribucion, y
que posteriormente se ampliara a la infraccion del derecho de comuni-
cacion publica, pudiendo plantearse, en su caso, una acumulacién obje-
tivo-subjetiva de pretensiones. En fin, es posible —y probablemente sea
lo mas frecuente— que a resultas de la diligencia preliminar se fije una
cuantia indemnizatoria superior a la fijada inicialmente» (8).

En lo que a la legitimacién activa para solicitar esta diligencia res-
pecta, se atribuye a todo aquél que pretenda ejercitar una accion por in-
fraccion de un derecho de propiedad intelectual o industrial. Podran asi
instarla, tanto los titulares originarios de los derechos citados como los ti-
tulares derivativos o licenciatarios de los mismos.

Corresponderad la legitimacion pasiva a aquellos sujetos que refiere el
articulo 256.1.7.° LEC, esto es —como ya se ha mencionado— a aquél a
quien el solicitante considere autor de la violacidon; a quien, a escala co-
mercial, haya prestado o utilizado servicios o haya estado en posesién
de mercancias que pudieran haber lesionado los derechos de propiedad
industrial o intelectual; a quien, también a escala comercial, haya utili-
zado servicios o haya estado en posesion de mercancias que pudieran
haber lesionado los derechos de propiedad industrial o intelectual; y, por

(7) Vid. ARMENGOT VILAPLANA, A., «Las nuevas diligencias preliminares y la normas sobre prueba
en materia de propiedad intelectual e industrial», Diario La Ley, n.° 6819, 13 de noviembre de 2007,
p. 1.056.

(8) Vid. ARMENGOT VILAPLANA, A., «Las nuevas diligencias preliminares y la normas sobre prueba
en materia de propiedad intelectual e industrial», Diario La Ley, n.° 6819, 13 de noviembre de 2007,
p. 1.056.
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ultimo, a aquél a quien los anteriores hubieren atribuido intervencion
en los procesos de produccion, fabricacion, distribucion o prestacion de
aquellas mercancias y servicios.

A estos efectos, dada la profusidn actual de actividades de pirateria in-
telectual e industrial —justificacion principal de la instauracién de la dili-
gencia cuyo estudio nos ocupa— la finalidad ultima del interrogatorio que
se efectue a los sujetos citados residira en el hecho de que pueda concre-
tarse —tomando como punto de partida las declaraciones de los infracto-
res conocidos— la identidad de los responsables principales de tales acti-
vidades de produccion y distribucion de las mercancia ilicitas.

Formalmente, la solicitud por la que se proponga la practica de esta
diligencia, debera contar con la intervencién de Procurador y de Abo-
gado, salvo que concurran razones de urgencia. En tal caso, la postula-
cidn no sera precisa para la referida peticion inicial pero si para las actua-
ciones posteriores (9).

Asimismo, el peticionario debera senalar, como es ldgico, la diligencia
que solicite, su adecuacidén con respecto al proceso que posteriormente
pretenda iniciar, el domicilio de la persona o personas a las que deba di-
rigirse el requerimiento preciso, las razones por las que estime que deba
concederse la practica de aquélla, y la concurrencia de interés legitimo y
justa causa para ello.

También deberan incluirse los datos o preguntas sobre los que versara
el interrogatorio a efectuar o, en su caso, la referencia a los documentos
cuya exhibicidon se solicite, y habra de ofrecerse una caucién por la que
se responderda de los gastos, danos y perjuicios que ocasionen a todos
aquellos que deban intervenir en la practica de la diligencia solicitada. Es-
tamos, por tanto, ante una diligencia evidentemente mixta, ya que el de-
recho de informacion que pretende garantizar se desarrolla a través del
interrogatorio como mecanismo principal, pero también se prevé, como
vemos, la exhibicién documental como medio auxiliar o complementario
de la declaracién que se obtenga (10).

(9) No obstante, coincidimos con el criterio del profesor LOPEZ SANCHEZ cuando afirma que
—como posteriormente comentaremos— ya que el silencio o la ocultacion de datos a la hora de
realizar el interrogatorio al sujeto requerido, no suponen una admisién de hechos, «parece légico
que las preguntas sean dirigidas por el Tribunal al sujeto sometido a esta medida de interrogatorio
y que no se formulen ni por el solicitante ni por su Letrado. En definitiva, si bien nada impide que
el interrogado comparezca con la asistencia de un Letrado, el interrogatorio, como mera medida de
ejecucion, debe llevarse a cabo directamente con el interrogado, al no consistir ni en una diligencia
de prueba, ni mucho menos en un acto de alegacién: la intervencién del interrogado no tiene anu-
dado ningun efecto juridico en relacion con el proceso que pudiera posteriormente iniciarse y se
reduce a una simple facilitacion de datos». Vid. LOPEZ SANCHEZ, J., «Las nuevas diligencias en ma-
teria de propiedad intelectual y propiedad industrial: el denominado “derecho de informacion” y la
exhibicion de documentos comerciales», Diario La Ley, n.° 6429, 24 de febrero de 20086, p. 1.494.

(10) Vid. MARTIN ALVAREZ, S., «Algunos apuntes sobre las modificaciones en la LEC introducidas
por la Ley 19/2006 de 5 de junio», Diario La Ley, n.° 6595, 21 de noviembre de 2006, pp. 1.601-1.602.
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En este orden de cosas, quiza la razén fundamental que justifique la
concesion de esta diligencia venga dada por el hecho de que, de no adop-
tarse, resulte imposible la averiguacion de una serie de datos que resul-
ten del todo punto imprescindibles para emprender con garantias el pro-
ceso judicial posterior.

En lo que al procedimiento a seguir para su tramitacion especifica se
refiere, recibida la solicitud de la diligencia en cuestién por el Tribunal
competente, éste resolverd mediante auto su procedencia ordenando, en
su caso, la practica de la misma.

De este modo, establecera el plazo y la cuantia de la caucién a prestar
por el peticionario, requiriendo al mismo tiempo a aquellos sujetos que
se indiquen en la diligencia para proceder a su realizacién efectiva. En
todo caso, su concesion estara supeditada a que la vulneracion de los de-
rechos de propiedad industrial o intelectual que se alegue, haya sido eje-
cutada a través de actos desarrollados a escala comercial (11).

Los sujetos requeridos podrdn oponerse a la practica de la diligencia,
como asi recoge el anteriormente aludido articulo 260 LEC cuando afirma
que «dentro de los cinco dias siguientes a aquél en que reciba la citacion,
la persona requerida para la practica de diligencias preliminares podra
oponerse a ellas y, en tal caso, se citara a las partes para una vista que se
celebrara en la forma establecida para los juicios verbales».

La oposicion podra fundamentarse en la falta de algun presupuesto
procesal —competencia, postulacion si fuere preceptiva,...— o de fondo
—asi ocurre, por ejemplo, cuando se alega que los actos vulneradores de
los derechos de propiedad intelectual e industrial han sido realizados con-
tando con la licencia otorgada al respecto por su titular—.

El 6rgano jurisdiccional resolverd mediante auto la oposicion presen-
tada, el cual sera susceptible de recurso de apelacion. Si aquélla fuere
desestimada el sujeto requerido debera proceder a la practica de la dili-
gencia instada, corriendo ademas a su cargo el abono de las costas gene-
radas como consecuencia del incidente de oposicion.

La diligencia en cuestion se llevara a efecto mediante el interrogatorio
de la persona o personas a las que se estime autoras de la infraccidn, asi
como de aquellos sujetos que, siempre a escala comercial, hayan pres-
tado o utilizado servicios, o bien hayan estado en posesion de mercan-

(11) Exigencia no exenta de criticas por los problemas que plantea en la practica. Vid. a este res-
pecto, ARMENGOT VILAPLANA, A., «Las nuevas diligencias preliminares y la normas sobre prueba
en materia de propiedad intelectual e industrial», Diario La Ley, n.° 6819, 13 de noviembre de 2007,
p. 1.058. En este orden de cosas, SOLER PASCUAL alude al hecho de si lanzar por la red copias pri-
vadas para que sean utilizadas por terceros de manera gratuita, es un hecho econémico o comer-
cial, evidenciando asi que la exégesis de la terminologia legal resulta ciertamente problematica.
Vid. SOLER PASCUAL, L. A., «Las diligencias preliminares. Notas sobre la reforma acaecida por la
Ley 19/2006, de 5 de junio con relacion a los derechos de autor e inventor», Practica de Tribunales,
n.° 40, julio-agosto de 2007, La Ley 2227/2007.
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cias que puedan haber vulnerado los derechos de propiedad intelectual o
industrial. Asimismo, podran ser objeto de interrogatorio quienes hayan
tomado parte en la produccion, fabricacion, distribucion o prestacion de
tales mercancias o servicios (12).

Las preguntas que eventualmente se formulen tendran por objeto la
averiguacion de cuantos datos sea posible con relacion a la procedencia
y canales de distribucién de las mercancias o servicios infractores del de-
recho de propiedad intelectual o industrial. Mas concretamente, el inte-
rrogatorio se centrara en la determinacién de las identidades y domicilios
de todos los intervinientes en la produccién y distribucién de aquellos,
asi como en los datos alusivos a las cantidades producidas y, sobre todo,
a los beneficios obtenidos con tales actuaciones infractoras.

Las declaraciones y los datos asi obtenidos serviran al solicitante de
la diligencia preliminar para formular su posterior demanda con la ma-
yor precisién posible, razon por la que, de no atender el sujeto requerido
al requerimiento que se le formule, podra incurrir en responsabilidad pe-
nal como consecuencia de su desobediencia a la autoridad judicial. Ello,
claro est4, sin perjuicio de que puedan acordarse igualmente las medidas
de intervencion necesarias —registro y entrada, particularmente— para
obtener los datos y documentos necesarios.

Hay que tener en cuenta, eso si, que las consecuencias que la LEC liga
a la negativa a responder a las preguntas que se realicen dentro de un in-
terrogatorio, o hacerlo con evasivas, —la denominada ficta confessio o
consideraciéon de que el declarante que obra como se ha descrito acepta
los hechos por los que se le cuestiona de forma que quedan ya como cier-
tos a efectos del proceso— no son aplicables en el caso de la declaracién
a efectuar fruto de la practica de la diligencia cuyo estudio nos ocupa.

Esto es asi, fundamentalmente, porque las preguntas del solicitante,
como es légico dada la incertidumbre en la que pudiera estar sumido,
pueden no ser lo suficientemente precisas como para llevarnos a aplicar
el efecto senalado con todo su rigor.

El interrogatorio podra desarrollarse a puerta cerrada, tal como esta-
blece para estas diligencias el articulo 259.3 LEC, con el fin de garantizar
la confidencialidad de la informacion requerida. Esta decision se adoptara
a solicitud de cualquier persona que alegue un interés legitimo para ello,

(12) Como muy acertadamente senala la profesora ARMENGOT VILAPLANA, si nos atenemos a lo
expuesto en el articulo 259.2 LEC, el solicitante de la diligencia podra acudir a la sede del érgano ju-
risdiccional —a la hora de la practica de la misma—, acompanado por un experto en la materia. Sin
embargo, nada dice la Ley con respecto a la utilizacion de idéntica posibilidad por parte del requeri-
do. De este modo, se entiende que el requerido no tendrad que acudir obligatoriamente asistido por
Letrado para asi garantizar su defensa, puesto que a tal fin es mas que suficiente con la posibilidad
que se le otorga de oponerse a la diligencia solicitada de contrario. Vid. ARMENGOT VILAPLANA, A.,
«Las nuevas diligencias preliminares y la normas sobre prueba en materia de propiedad intelectual
e industrial», Diario La Ley, n.° 6819, 13 de noviembre de 2007, p. 1.059.
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teniendo en cuenta que, como refiere el articulo 138.3 LEC, antes de acor-
dar la celebracion a puerta cerrada, «el Tribunal oira a las partes que es-
tuvieran presentes en el acto. La resolucion adoptara la forma de auto y
contra ella no se admitira recurso alguno,...».

lll. La diligencia preliminar de exhibicion de documentos en materia
de propiedad industrial e intelectual

Conforme a lo establecido en el articulo 256.1.8.° LEC, quien pretenda
iniciar un proceso civil para la tutela de los derechos de propiedad inte-
lectual o industrial, que hayan sido infringidos a escala comercial, podra
instar el auxilio del 6rgano jurisdiccional a fin de que requiera a quien se-
ria futuro demandado para que proceda a exhibir los documentos ban-
carios, financieros, comerciales o aduaneros, producidos en un determi-
nado tiempo y que se presuman en poder del posible responsable (13).

En igual sentido, como complemento a la diligencia expuesta, el ar-
ticulo 1.8 de la anteriormente aludida Ley 19/2006, de 5 de junio, por la
que se amplian los medios de tutela de los derechos de propiedad intelec-
tual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplica-
cién de diversos reglamentos comunitarios, ha anadido un apartado ter-
cero al articulo 328 LEC, que recoge el deber de exhibicion documental
entre partes, a cuyo tenor, «en los procesos seguidos por infraccion de
un derecho de propiedad industrial o de un derecho de propiedad intelec-
tual, cometida a escala comercial, la solicitud de exhibicion podra exten-
derse, en particular, a los documentos bancarios, financieros, comercia-
les o aduaneros producidos en un determinado periodo de tiempo y que
se presuman en poder del demandado. La solicitud deberd acompanarse
de un principio de prueba que podréa consistir en la presentacion de una
muestra de los ejemplares, mercancias o productos en los que se hubiere
materializado la infraccién. A instancia de cualquier interesado, el Tribunal
podra atribuir caracter reservado a las actuaciones, para garantizar la pro-
teccidon de los datos e informacion que tuvieran caracter confidencial».

Se trata, por tanto, de facilitar la prueba documental de forma que se
pueda incluso requerir al demandado para que exhiba aquellos documen-
tos que obren en su poder y que pudieran resultan de relevancia para la
resolucién final del litigio en cuestion.

(13) El anteriormente mencionado Auto de la Audiencia Provincial de Granada, de 27 de abril de
2007 (rec. 591/2006), senala a este respecto en su fundamento juridico segundo que «...en el aparta-
do 8.°, las diligencias se concretan en la exhibicién de determinadas clases de documentos (banca-
rios, financieros, comerciales o aduaneros), exhibicion solo admitida cuando se presuma en poder
de quien seria demandado como responsable, lo que excluye los supuestos en que se encuentren
en poder de terceros extranos a la supuesta conducta ilicita».
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Asi, la justificacion ultima de estas medidas y, en especial de la dili-
gencia preliminar recogida en el citado 256.1.8.° LEC, es el hecho de que
quien pretenda iniciar un proceso judicial para reparar el daho causado
por las vulneraciones cometidas, debera conocer con exactitud la cuantia
de los beneficios fraudulentamente obtenidos. Sélo asi podra, como se-
nala el articulo 399.1 LEC, fijar en su demanda posterior lo que pida, con
«claridad y precision».

Efectivamente, cuando acontece una infraccion a escala comercial,
es presumible que el responsable obtenga unos ingresos notables, cuya
cuantia exacta sea muy dificil de determinar si no se puede acceder a los
documentos que acreditan las transacciones comerciales efectuadas o los
ingresos realizados en sus cuentas bancarias. Del mismo modo, no pode-
mos pasar por alto el hecho de que la indemnizacién que el actor puede
solicitar, vendra delimitada en gran medida por los beneficios que el in-
fractor haya obtenido como consecuencia de su actividad ilicita (14).

En este sentido, mas alla de la diligencia preliminar descrita, se com-
pletan estas actuaciones con la posibilidad de que se soliciten, si se es-
tima necesario, medidas de aseguramiento de la prueba o, incluso, la an-
ticipacion de la practica de algun medio probatorio concreto.

No olvidemos a este respecto que la propia Ley 19/2006, de 5 de ju-
nio, por la que se amplian los medios de tutela de los derechos de pro-
piedad intelectual e industrial, establece la facultad de que el 6rgano ju-
risdiccional acuerde medidas de aseguramiento de la prueba antes de la
iniciacion del proceso, y ello sin necesidad de conceder audiencia previa
a quien vaya a ser demandado. Dichas medidas —cuya adopcién podra
incluso producirse inaudita altera pars cuando resulte probable que cual-
quier demora en su aplicacién cause perjuicios irreparables al derecho
del solicitante de las mismas— podran consistir en la descripcion deta-
Ilada o en la incautacién efectiva de las mercancias y objetos litigiosos,
asi como de los materiales e instrumentos empleados en la produccion
o la distribucion de estas mercancias y de los documentos relacionados
con ellas (15).

Centrandonos en el mecanismo recogido en el articulo 256.1.8.°, sera
competente para conocer de tal diligencia —al igual que anteriormente he-
mos expuesto con respecto a la establecida en el ordinal séptimo del apar-
tado primero del mismo precepto— el érgano jurisdiccional ante el que

(14) Vid. LOPEZ SANCHEZ, J., «Las nuevas diligencias en materia de propiedad intelectual y propie-
dad industrial: el denominado «derecho de informacion» y la exhibicion de documentos comercia-
les», Diario La Ley, n.° 6429, 24 de febrero de 2006, p. 1.495.

(15) Vid. GARCIA VIDAL, A., «Notas sobre la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplian los
medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial», Diario La Ley, n.° 6518, 4 de
julio de 20086, p. 1.495.
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haya de presentarse la demanda con posterioridad, con lo que, como pre-
viamente se ha dicho, se aparta esta atribucion del fuero general que se
aplica a las diligencias preliminares, a cuyo tenor, se adjudica la competen-
cia territorial para conocer de la mismas al Tribunal del domicilio de la per-
sona que haya sido requerida para declarar, exhibir o intervenir en ellas.

Asi por tanto, en estos procesos sera competente, a eleccion del actor,
el Tribunal del lugar en que se haya cometido la infraccidon de los derechos
de propiedad intelectual o industrial; o existan, al menos, indicios de su
comisién, o en donde se encuentren ejemplares ilicitos (art. 52.1.11 LEC).

La legitimacion activa para solicitar esta diligencia corresponde al titu-
lar de los derechos infringidos que pretenda, por tanto, iniciar con poste-
rioridad por tal motivo un proceso civil para la proteccion de los mismos.
La legitimacion pasiva recaerd exclusivamente sobre aquél que vaya a
ser demandado en un futuro como responsable de la infraccion, con lo
gue se adopta una vision mas restrictiva que en el caso de la diligencia
prevista en el articulo 256.1.7.° LEC en la que, como acabamos de ver, se
concibe tal legitimaciéon de una manera mucho mas amplia, afectando a
una pluralidad de sujetos con el fin de establecer los posibles responsa-
bles de la vulneracion, e investigadndose a tal efecto el origen y las redes
de distribucion de las mercancias ilicitas.

Procedimentalmente, el escrito de solicitud debera expresar los docu-
mentos concretos cuya exhibicion se requiera, el momento temporal en
que se estime que hayan sido emitidos y, por supuesto, la persona res-
ponsable de la infraccién cometida. Asimismo, se indicara la adecuacién
de la diligencia instada con el proceso que posteriormente se vaya a ini-
ciar, asi como se justificara la imposibilidad del solicitante de obtener por
si mismo los documentos resenados. Igualmente, se ofrecera caucion
suficiente para cubrir los eventuales danos y perjuicios que puedan irro-
garse para el legitimado pasivo.

La solicitud debera ir acompanada, en todo caso, de un principio de
prueba de la infraccion cometida que podra consistir en la presentacion
de una muestra de los ejemplares, mercancias o productos en los que se
materialice (16).

(16) Un principio de prueba de la «realidad de la infraccién», como dice textualmente la Ley. A pro-
pdsito de tal afirmacidn, la profesora ARMENGOT VILAPLANA matiza que el texto legal deberia de-
cir mas bien «de la probabilidad de la infraccion». Efectivamente, razona, «la aportacion de un prin-
cipio de prueba... es una caracteristica propia de la tutela judicial cautelar porque la concesién de la
misma supone imponer unos efectos juridicos al sujeto pasivo de las medidas antes de que se haya
declarado la ilicitud de su conducta. La tutela judicial cautelar implica decidir con cierta inseguridad
—antes de que se practique prueba y se demuestre la realidad de la infraccién— y ello exige que el
Tribunal, sobre la base de lo aportado por el solicitante, pueda formarse un juicio provisional e indi-
ciario de la probabilidad de la infraccion». Vid. ARMENGOT VILAPLANA, A., «Las nuevas diligencias
preliminares y la normas sobre prueba en materia de propiedad intelectual e industrial», Diario La
Ley, n.° 6819, 13 de noviembre de 2007, pp. 1.062-1.063.
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Esta exigencia, que no se aplica sin embargo en la diligencia regulada
en el articulo 256.1.7.° LEC, antes analizada, debemos entenderla en el
sentido de que tal principio de prueba aportado por el solicitante servira
como fundamento de la peticion formulada, tal como viene a resenar el
propio articulo 256 LEC en su apartado segundo, que requiere asimismo
una referencia circunstanciada al asunto objeto del juicio que se quiera
preparar (17).

Del mismo modo, al igual que en la diligencia anteriormente anali-
zada, la dispuesta en este ordinal 8.° del articulo 256.1 LEC precisa que
los actos en que se hayan infringido los derechos de propiedad intelec-
tual o industrial se hayan desarrollado a escala comercial, requisito que
habra de justificar necesariamente el peticionario de aquélla para que el
Tribunal pueda efectivamente otorgarla.

Dicha concesion se llevara a cabo mediante un auto —que sera recu-
rrible en apelacion, caso de ser denegatorio de la practica de la diligencia
solicitada— en el que el érgano jurisdiccional fijara igualmente la caucion
que deba prestarse, requiriendo al mismo tiempo al sujeto indicado para
que proceda a exhibir los documentos senalados.

Este ultimo tendra un plazo de cinco dias desde la recepcion de dicha
citacion para oponerse a la practica de la diligencia, pudiendo alegar a tal
efecto tanto excepciones procesales como de fondo. Asi, con respecto a
éstas ultimas, podran esgrimirse, entre otros argumentos, que la explo-
tacion de los derechos supuestamente infringidos ha sido en realidad lle-
vada a cabo con la correspondiente licencia otorgada por el titular; que
los documentos requeridos a través de la diligencia no guardan relacién
con la actividad de explotacion de tales derechos de propiedad intelectual
o industrial o, simplemente, que dicho material documental no ha sido
generado en el periodo de tiempo que ha senalado el solicitante de la di-
ligencia en solicitud.

Presentado el escrito de oposicion, se citard a las partes a una vista
que se celebrarad en la forma establecida para los juicios verbales (ar-
ticulo 260 LEC). Celebrada la misma, el Tribunal resolvera mediante auto
acerca de si estima justificada o no la oposicion planteada. En el primer

(17) La razén de que se exija un principio de prueba en el caso de la diligencia del articulo 256.1.8.°
LEC.y no para la prevista en el numeral anterior del mismo precepto, se encuentra en el hecho de
que ésta ultima tiene como fin investigar el tipo de infraccion, su alcance y los sujetos que en ella
hayan podido participar —con lo que la exigencia de aportar un principio de prueba podria ser cier-
tamente un traba para la concesion de la diligencia pedida—; mientras que la establecida en el or-
dinal octavo debe llevarse a cabo directamente con el autor de la referida infraccion, una vez que
haya sido esclarecida mediante la practica de la diligencia del articulo 256.1.7.° LEC. Es, por ello que,
a diferencia del caso anterior, adquiere sentido la exigencia del discutido principio de prueba, a dife-
rencia del caso anterior. Vid. ARMENGOT VILAPLANA, A., «Las nuevas diligencias preliminares y la
normas sobre prueba en materia de propiedad intelectual e industrial», Diario La Ley, n.° 6819, 13 de
noviembre de 2007, p. 1.063.
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caso, su decision podra ser apelada mientras que, en el segundo, el auto
en cuestion no serd recurrible.

Resuelta la eventual oposicion y acordada finalmente la practica de la
diligencia solicitada, si el requerido a tal efecto se negare a ello, el Tribu-
nal podra ordenar las medidas de intervencion que estime necesarias, in-
cluyendo las de entrada y registro, sin perjuicio de la responsabilidad pe-
nal en que se pudiera incurrir por desobediencia a la autoridad judicial
(articulo 265.5.° LEC). De hecho, en muchas ocasiones, de no adoptarse
tan drasticas medidas, las diligencias practicadas resultarian inutiles si
dependiesen exclusivamente de la colaboracion del sujeto requerido.

En este orden de cosas, se podria incluso dirigir el requerimiento de
exhibicion de los documentos sefalados en la solicitud de la diligencia, a
las propias entidades bancarias, mercantiles o aduaneras que dispongan
de un duplicado de los mismos en sus archivos. Para ello, el solicitante
debera indicar en su escrito de peticién la entidad concreta que pueda
ser requerida a los efectos descritos, si bien no debemos olvidar que no
existe una norma concreta que obligue a estos terceros a colaborar lle-
vando a cabo la exhibicion pedida.

Finalmente, si el sujeto requerido procediese a actuar conforme se le
solicita, exhibiendo por tanto los documentos interesados, los datos que
asi suministre serviran al solicitante de la diligencia para preparar ade-
cuadamente la posterior formulacion de su pretension procesal, care-
ciendo en cualquier caso de efecto probatorio alguno.

Asi, podra incluso examinar dicho material documental asesorado
por un experto, que evidentemente actuara a costa del solicitante (ar-
ticulo 259.2 LEC). En todo caso, la informacion obtenida sera utilizada para
la tutela jurisdiccional de los derechos de propiedad intelectual o indus-
trial del solicitante, con prohibicion de divulgarla o comunicarla a terceros.
Ademas, a instancia de cualquier interesado, el Tribunal podra atribuir ca-
racter reservado a las actuaciones, para garantizar la proteccion de los da-
tos e informacién que tuvieran caracter confidencial (articulo 259.4 LEC).
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LABURPENA: Prozesua hasi aurretik egiten diren jarduera-multzoa dira aurre-
tiko diligentziak, eta aukeran dago auzitegiei aurretiko diligentziak egiteko eska-
tzea, prozesua prestatzeko helburuz, demandanteak demanda aurkeztu ahal iza-
teko datuak lortze aldera.

Prozedura Zibilaren Legearen 256.1. artikuluan jasotzen da diligentzien ze-
rrenda. Gure azterlanean, zehazki, artikulu horren 1.7. eta 1.8. idatz-zatiak aztertuko
ditugu, jabetza industrial eta intelektualari buruzko datuak lortzeko itaunketa nola
egin eta horiei buruzko agiriak jendaurrean nola jarri arautzen baitituzte, hurrenez
hurren.

HITZ GAKOAK: Aurretiko diligentziak. Jabetza intelektuala eta industriala.

RESUMEN: Las diligencias preliminares son aquel conjunto de actividades
previas al proceso, cuya puesta en practica puede solicitarse a los tribunales con
el objetivo de preparar aquél, mediante la obtencién de datos que el futuro de-
mandante precisa para poder presentar su demanda.

El listado de estas diligencias esta recogido en el art. 256.1 LEC vy, de todas
ellas, centraremos nuestro estudio en las reguladas en los apartados 1.7.° y 1.8.°
del mismo, alusivas al interrogatorio para a obtencion de datos en materia de pro-
piedad industrial e intelectual, y a la exhibicion de documentos relativos a estas
ultimas, respectivamente.

PALABRAS CLAVE: Diligencias preliminares. Propiedad intelectual e industrial.

ABSTRACT: The preliminary inquiry is that set of pre-trial activities, whose im-
plementation can be obtained from the courts with the aim of preparing it, by col-
lecting data that the future applicant needs to submit his application.

The list of these procedures is contained in article 256.1 LEC. We will focus our
study on those dealt with in paragraph 1.7.° and 1.8.° of the same, referring to the
interview to obtain data on industrial and intellectual property, and the exhibition
of documents relating to the latter, respectively.

KEYWORDS: Preliminary proceedings. Intellectual property. Industrial prop-
erty.








