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l. CONSIDERACIONES GENERALES

Nadie discute que en el mundo moderno, la tutela pena de la Propiedad Intelectual y de
la Propiedad Industrial es manifiestamente necesariasi se quiere posibilitar que lareaccién
frente a las infracciones de los derechos que se derivan de agquéllas sea efectiva.’

A medida que han ido surgiendo, la aplicacion de los continuos avances tecnol 6gicos ha
propiciado una situacion de patente fragilidad y vulnerabilidad de estos derechos. Las
multiples formas y la extraordinaria facilidad de comision, con bajos costes, de las conductas
infractoras y la rapida obtencidn de sustanciosas ganancias, han atraido el interés de no pocos
perseguidores del lucro f&cil e, incluso, de organizaciones mafiosas con importantes
imbricaciones internacionales?, o que ha desembocado en unaingente ola de pirateria
intelectual e industrial.

Naturalmente, esta enorme productividad delictiva, provoca un efecto directo
demoledor e importantes perjuicios patrimoniales para los titulares de tales derechos y para
las industrias legales que ostentan derechos de propiedad intelectual o industrial. Lainvasion
de productos ilicitos pone en grandes dificultades la existencia misma de estos sectores
industriales. Pero no se trata de una cuestion que se detenga en estas coordenadas. El coste
gue todo ello conlleva en términos de puestos de trabajo directos e indirectos, su repercusion
en la economia de los Estados®, asi como el detrimento fiscal que para las arcas publicas
supone la sistemética evasion de | as obligaciones tributarias que acaba produciéndose por
buena parte de este tipo de comportamientos, ha provocado la reflexion nacional e
internacional sobre la dimensién del problema.

Ante esta realidad, la mera accién de | as disposiciones civiles 0 administrativas se
muestra profundamente impotente y laintensificacion y reforzamiento de la proteccién penal
resulta absol utamente imprescindible.

Por ello, no es de extraiar que en el marco de las Organizaciones internacional es
(OMPI 'y OMC especialmente) se sucedan los esfuerzos en la lucha contra las infracciones a
estos derechos inmateriales y que se sometan a control |os avances y retrocesos de |os
distintos Estados en esta cuestion.

En muchos paises el fendmeno ha alcanzado cotas dificilmente soportables. Una de las
principales causas a las que se atribuye su incremento es la deficiente reaccion de la
Administracién de Justicia; en definitiva, los pobres resultados obtenidos en la accion de
Juzgados y Tribunales estan en € punto de mira.

En términos expresados por Lipszyc, D. (Derecho de autor y derechos conexos. Ed. Unesco.
Cerlacc. Bogota D.C., Colombia 1993, pag 551) una legislacion carente de sanciones penaes
para reprimir las infracciones a estos derechos seria inocua.

Es un hecho constatado que tales organizaciones, especia mente motivadas por los pingles
beneficios que produce este tipo de actividades, han desviado una considerable parte de sus
esfuerzos a este nuevo campo que ha llegado a ser tan 0 més productivo que € propio
contrabando, €l trafico ilicito de drogas y estupefacientes o la trata de blancas.

No puede olvidarse que se estima que estas industrias generan entre €l 2 %y € 4% del producto
nacional bruto.
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Las razones de esta, calificada como deficiente, respuesta de los intervinientes en la
Administracion de Justicia pueden residenciarse en diversas consideraciones. Desde luego se
relaciona con carencias normativas, con problemas operativos y de medios, con dificultades
précticas de intervencion policial y judicial, o incluso con impedimentos en la elaboracion de
adecuadas periciales, pero también -justo parece reconocerlo- con deficiencias de formacion y
aln de sensibilizacion de los denominados operadores juridicos en torno alas compleas
materias de la propiedad intelectual e industrial en general y ala problemdtica practicay
procesal que suscitan estos fendmenos delictivos.

En cualquier caso, lo que no debe olvidarse es que no estamos, tan solo, ante la
proteccion de intereses privados legitimos. La cuestion trasciende, en muchos casos, a niveles
de delincuencia econdmica organizada de gran magnitud, realidad ésta que ha de ser tenida en
cuenta por todos cuantos tienen intervencion en la persecucién y represion de las infracciones
penales contra la propiedad intelectual e industrial.

En definitiva, no cabe duda de que debe propiciarse el conocimiento especifico de la
tipologia délictiva, de los objetos material es sobre |os que recaen este tipo de actividades
ilicitas, de los singulares sistemas que permiten la obtencion y € aseguramiento de las fuentes
de prueba (especialmente en funcién de las peculiariedades fisicas de dichos objetos), de la
problematica especifica que suscita la proteccidn cautelar y la prueba pericial en estos
procesos -no solo en su dimensién técnica sino también especificamente patrimonial o relativa
al calculo de las ganancias y productos obtenidos y de |os perjuicios ocasionados- de las
implicaciones fiscales de estos temas, de la dinamica de circulacion de las corrientes
dinerarias que producen dichas actividades, e incluso de los instrumentos articulables para
evitar laralentizacion de la tramitacion procedimental, todo ello con objeto de potenciar y
posibilitar la eficacia, en el plano judicial, de lalucha contralas infracciones relativas ala
propiedad intelectual e industrial.

Inserta en este marco general de intenciones, la contribucién de la presente exposicion
ha de limitarse a andlisis -aln modesto y sometido a las evidentes limitaciones de espacio y
tiempo que impone un trabajo como el que nos ocupa- de las principales cuestiones que
suscita la vigente regulacion espafiola de los aspectos procesal es penales en materia de
Patentes, tal y como ha sido solicitado por los organizadores de estas Jornadas. Pero para
centrar su tratamiento y estando ante un foro fundamental mente compuesto por ilustres
representantes de la Administracion de Justicia de paises iberoamericanos, es preciso
comenzar con unareferencia, alin breve, alaregulacion material que el Codigo Penal espafiol
contiene en materia de delitos relativos a la propiedad industrial, en general, y en materia de
infracciones penales a los derechos de patentes, en particular.

II.  CONDICIONANTES DE LA INTERVENCION PENAL EN
ESTE TI1PO DE PROCEDIMIENTOS

En materia de propiedad industrial, el Cédigo Pena de 1995 acometié una profunda
transformacion de la situacion legal preexistente [Icalificada unanimemente como
verdaderamente deficiente[] que se opero através de tres medidas:

1. Laderogacién expresa de los preceptos legales sustantivos de la Ley de
16 de mayo de 1902 sobre la Propiedad Industrial (Disp. Derog. 10}, ap. €) NCP).
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2. Laexclusién en e Titulo que el NCP dedica alas Falsedades ( XVIII del Libro I1),
de cualquier articulo o referenciarelativa ala falsificacion de derechos de Propiedad
Industria;* y ...

3. Lanuevaregulacion de los delitos relativos a la propiedad industrial en los
articulos 273 a 277 NCP, que abandona la técnica de la tipificacion en blanco.

Del conjunto de estas medidas se deduce, al menos en principio, una decidida actitud de
nuestro Legislador Clen la linea de lo sucedido en otros paises de nuestro entornol] en pro de
ampliar y reforzar la proteccién penal de los derechos de propiedad industrial. Con ello se
trataba de intensificar considerablemente la intervencién penal, completando |os mecanismos
de proteccidn establecidos en la normativa extrapenal, esencial mente representada entonces
por el Estatuto sobre Propiedad Industrial (Real Decreto-Ley de 26 de julio de 1926), laLey
de Patentes de Invencion y Modelos de Utilidad ( Ley 11/1986, de 20 de marzo, en adelante
LPMU), laLey 11/1988, de tres de mayo, de proteccién juridica de las topografias de los
productos semiconductores, laLey de Marcas ( Ley 32/1988, de 10 de noviembre, hoy
sustituida por lavigente Ley 17/2001 en vigor desde & 31 dejulio 2002), y laLey de
Competencia Dedleal (Ley 3/1991, de 10 de enero).

¢Hasignificado ello una mejora sustancia de los resultados obtenidos en los
procedimientos penal es seguidos por este tipo de delitos?

No lo parece s nos atenemos al dato de la escasa utilizacion de laviapena en la
praxis espariola.

Por & contrario alo que pudiera pensarse inicialmente, aungue la via penal pueda tener
“apriori” un mayor carécter coactivo y represivo y se le atribuya un intenso efecto de
prevencion general y especial, es facilmente constatable estadisticamente que en la préctica
espariola existe actualmente una preferencia por la via civil como medio de proteccion de este
tipo de derechos.

L as razones que pueden explicar € recurso minoritario alavia penal son variadas, pero
en cualquier caso estan fuertemente relacionadas con una serie de inconvenientes que se
hacen presentes en |os procedimientos penales.

Mientras en los procedimientos civiles existe un importante grado de especializacion
jurisdiccional (art. 125.2 LPMU?), posibilidades de objetivizacion de la responsabilidad
(art. 64.1 LPMU) y un completo régimen de resarcimiento de dafios y perjuicios que

4 Anteriormente el art. 280 del derogado CP, inserto en el Titulo de las Falsedades, castigaba con
pena de prision menor la falsificacion de sellos, marcas, billetes o contraserias que usen las
empresas o establecimientos industriales o de comercio.

° El art. 125.2 LPMU dispone: “Sera competente e Juez de Primera Instancia de la ciudad sede
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Auténoma correspondiente a domicilio del
demandado, pudiendo ser designado uno con carécter permanente, donde hubiere varios, por €
organo judicial competente.”
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contempla las singularidades de la materia (art. 66 LPMU); en los procedimientos penales,
concurren una evidente falta de especializacion jurisdiccional, dificultades de prueba del dolo
y demés elementos subjetivos que han de concurrir en € imputado y un marco de
responsabilidad civil de peor condicién.

Y no son éstos |os Unicos inconvenientes, como veremos a lo largo de este trabajo, para
cuya adecuada articulacion es preciso, primero, brindar una cierta informacion basica acerca
de lanormativa disponible a nivel de intervencion penal, para poder efectuar, después,
observaciones que muevan ala reflexion.

Laregulacion de los tipos penales se contiene en los arts. 273 a 277, en la Seccién 2 del
Capitulo X1 del Titulo XVI del NCP, inmediatamente después de los delitos relativos ala
propiedad intelectual, en consideracion, sin duda, ala semejante naturaleza inmaterial de los
derechos que originan estos productos del ingenio humano.

La misma se efectlia partiendo de una sistematica basada en |a separacion de los
diversos derechos integrantes de la propiedad industrial en funcion de la mayor o menos
similitud en cuanto ala naturaleza juridica que los caracteriza. De este modo:

- en el art. 273, nimeros 1y 2, se establece la proteccion de las invenciones
industriales con mayor trascendencia: patentes y model os de utilidad.

- en el parrafo 3 dd art. 273, se disefialatutela pena del modelo o dibujo industrial
o artistico, y de topografia de un producto semiconductor;

en el art. 274, se contiene la proteccion de las marcas y signos distintivos;

- en d art. 275, se regulala defensa penal de las denominaciones de origen e
indicaciones geogréficas;

- en el art. 276, se establecen un subtipo agravados aplicable a las conductas béasicas
anteriores, estructurados con base en un concepto juridico indeterminado pendiente en
cada caso de concrecion judicial: laespecial gravedad del delito, a determinar en
consideracién o bien al valor de los objetos producidos ilicitamente o bien ala especia
importancia de |os perjuicios ocasionados; y

- finalmente, en & art. 277 [con un més que discutible criterio sistematico dada
adiversidad del bien juridico protegidol] se castiga la divulgacion intencionada de
invenciones objeto de una solicitud de patente secreta en perjuicio de la defensa
nacional.

El comin denominador de lostipos es € bien juridico protegido, que la doctrina
mayoritaria (Guinarte Cabada, Segura Garcia, Valle Mufiiz) identifica con el derecho de uso
o explotacion exclusiva de los objetos amparados por un titulo de propiedad industrial
previamente inscrito en la Oficina Espaniola de Patentes y Marcas. L0 que habraque
analizarse en la apreciacion del delito serdsi e comportamiento del supuesto de hecho atenta
contra esa exclusividad que ostenta el titular o cesionario de |os derechos de propiedad
industrial.
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A efectos de comentario en la presente ponencia [1que hemos de recordar limitada ala
materia de patentes[] |os preceptos que més nos interesan son |os siguientes:

Articulo 273

1. Seracastigado con las penas de prision de seis meses a dos afios y multade seisa
veinticuatro meses el que, con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular
de una patente o modelo de utilidad y con conocimiento de su registro, fabrique, importe,
posea, utilice, ofrezca o introduzca en el comercio objetos amparados por tales derechos.

2. Lasmismas penas seimpondran a que, de igual manera, y paralos citados fines,
utilice u ofrezcala utilizacion de un procedimiento objeto de una patente, o posea, ofrezca,
introduzca en el comercio, o utilice el producto directamente obtenido por el procedimiento
patentado.

3.  Seracastigado con las mismas penas € que realice cualquiera de los actos
tipificados en el parrafo primero de este articulo concurriendo iguales circunstancias en
relacién con objetos amparados en favor de tercero por un modelo o dibujo industrial o
artistico o topografia de un producto semiconductor.

Articulo 276 (subtipo agravado)

1. Seimpondrala penade prisién de dos a cuatro afios, multa de ocho a veinticuatro
meses, e inhabilitacion especia para el gercicio de la profesion relacionada con el delito
cometido, por un periodo de dos a cinco afios, cuando los delitos tipificados en los anteriores
articulos revistan especia gravedad, atendiendo a valor de los objetos producidos
ilicitamente 0 ala especia importancia de los perjuicios ocasionados.

2. Endicho supuesto, €l Juez podra decretar € cierre temporal o definitivo de la
industria o establecimiento del condenado. El cierre temporal no podré exceder de cinco afios.

Articulo 277

Sera castigado con las penas de prision de seis meses a dos afios y multade seisa
veinticuatro meses, € gue intencionadamente haya divulgado |a invencion objeto de una
solicitud de patente secreta, en contravencion con lo dispuesto en lalegislacion de patentes,
siempre gue ello sea en perjuicio de la defensa nacional .

Articulo 287

1.  Paraproceder por los delitos previstos en los articulos anteriores del presente
Capitulo ser& necesaria denuncia de la persona agraviada o de sus representantes legal es.
Cuando aquélla sea menor de edad, incapaz 0 una persona desvalida, también podra denunciar
el Ministerio Fiscal.

2. No seraprecisaladenunciaexigida en el apartado anterior cuando la comisién del
delito afecte alos intereses generales o a una pluralidad de personas.
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Articulo 288

En los supuestos previstos en |os articul os anteriores se dispondra la publicacion de la
sentencia en los periodicos oficialesy, si 1o solicitara el perjudicado, €l Juez o Tribuna podra
ordenar su reproduccion total o parcial en cualquier otro medio informativo, a costa del
condenado.

Ademés, € Juez o Tribunal, alavistade las circunstancias del caso, podra adoptar las
medidas previstas en €l articulo 129 del presente Codigo.

Un breve comentario del art. 273 [Inecesario para ubicarnos ante la problematica que
suscita laintervencion pena en materia de patentesl] pasaria por destacar 0s siguientes
aspectos.

El objeto material de proteccion viene constituido por las patentes y los modelos de
utilidad, cuyo concepto debe deducirse necesariamente de la regulacion contenidaen la
LPMU. Partiendo de sus disposiciones, la patente [Jconforme alosarts. 4, 5, 6 y 800 hasido
definida® como aquella invencion susceptible de aplicacion industrial no contenida en el
estado de la técnica y que, a juicio de un experto en la materia, no sea facilmente deducible
de dicho estado que, por todo ello, confiere tras su concesion, por un periodo improrrogable
de veinte arios, el derecho exclusivo a poner en prdctica una determinada invencion, de
procedimiento o de producto, utilizando al efecto el objeto de la misma. Segun €l art. 143
LPMU, como modelos de utilidad son susceptibles de proteccion las invenciones que siendo
nuevas e implicando una actividad inventiva, consisten en dar a un objeto una configuracion,
estructura o constitucion de la que resulte alguna ventaja practicamente apreciable para su
uso o fabricacion. A titulo de g emplo, el parrafo segundo de este precepto mencionalos
utensilios, instrumentos, herramientas, aparatos, dispositivos o partes de los mismos que
relinan dichos requisitos.

Sujeto activo podra serlo cualquiera que atente en laforma descrita en € tipo contralos
derechos exclusivos de los titulares de patentes y model os de utilidad.

Sujeto pasivo lo serd e titular de los mismos. Su determinacion es altamente
trascendente pues, al igual que sucede con los delitos relativos a la propiedad intelectual, por
un lado, su consentimiento elimina latipicidad del hecho, ya que las conductas tipicas han de
ser llevadas a cabo sin e mismo, y, por otro, tiene en su mano generalmente la puesta en
marcha del procedimiento judicial a disefiarse este delito como perseguible previa denuncia
de la persona agraviada.

Presupuesto ineludible de larelevancia pena de la conducta es |a existencia de
inscripcion registral de la patente o modelo de utilidad. Ello no es sino una consecuencia del
régimen de proteccion disefiado en laregulacién juridico-privada. Conforme a ésta, como
reiteradamente reconoce la jurisprudencia, la generacion de derechos de exclusividad en favor

6 Valle Mufiiz, JM., Comentario a Nuevo Codigo Penal, obra colectiva, Aranzadi 1995,
pég. 1236.
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de los titulares de patentes y model os de utilidad [1como también respecto de las topografias
de productos semiconductores] se produce Unicamente a partir de su inscripcién registral. n
consonancia, los derechos de propiedad industrial sélo son objeto de proteccion penal a partir
de su concesion por lainscripcion en la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas.

En correlacidn con lalegislacion mercantil, la declaracion de nulidad de lainscripcion,
en cuanto implica (art. 114 LPMU) lainvalidez de los derechos de propiedad industrial,
imposibilita la existencia del tipo.

Al describir la conductatipica, € Legislador hallevado a Cédigo Penal el elenco de
comportamientos que € titular de un derecho de propiedad industrial puede impedir aun
tercero que no disponga de su consentimiento, recogiendo como prohibido penalmente e
contenido del art. 50 LPMU.

En efecto, este precepto establece:

“La patente confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero que no
cuente con su consentimiento:

a) La fabricacion, el ofrecimiento, la introduccion en el comercio o la utilizacion
de un producto objeto de la patente o la importacion o posesion del mismo para alguno
de los fines mencionados.

b) La utilizacion de un procedimiento objeto de la patente o el ofrecimiento de
dicha utilizacion, cuando el tercero sabe o las circunstancias hacen evidente que la
utilizacion del procedimiento esta prohibida sin el consentimiento del titular de la
patente.

¢) El ofrecimiento, la introduccion en el comercio o la utilizacion del producto
directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente o la importacion o
posesion de dicho producto para alguno de los fines mencionados.”

Con ello se provoca una yuxtaposicion ddl ilicito pena respecto del ilicito civil o
mercantil ciertamente criticable, pues dificilmente podran delimitarse ambos campos de
proteccion a encontrarse solapados de esta manera.

L os aspectos subjetivos vienen constituidos por €l dolo y un especifico elemento
subjetivo de lo injusto. Se requiere, asi, por un lado, € conocimiento de lainfraccién aun
derecho de propiedad industrial inscrito en el correspondiente registro y que guie a autor una
finalidad comercia o industrial. Esta Ultima exigencia parece supéflua, pues €l art. 52 a)
LPMU niega la extension de |los derechos conferidos por |a patente frente a los actos
realizados en el ambito privado y con fines no comerciales.

Para muchos, la exigencia de que la conducta se realice con conocimiento del registro
de la patente 0 modelo de utilidad supone un importante obstaculo en materia de pruebay
algun autor (Marchena) considera deseable que bastara con que se pudiera afirmar que la
accion se realizo a sabiendas de la gjenidad de |la patente aunque atal conclusion hubiera
[legado el agente por medios distintos a conocimiento preciso de su anotacion registral, pero
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la solucion puede venir por laviadel dolo eventual, pues como bien afirma Valle Mufiiz’, e/
conocimiento de la ajenidad de la patente dificilmente no bastara para integrar el contenido
del dolo eventual y, por tanto Upresentes el resto de los elementos tipicos ] la relevancia
penal de la conducta.

El parrafo tercero del art. 273 expresamente extiende € mismo disefio de tutela penal
que explicitan los dos parrafos precedentes a otros derechos de propiedad industrial, a los que,
por tanto, €l Legislador penal considera merecedores de idéntica proteccion.

Como hemos visto, segiin € mismo...

“3. Seracastigado con las mismas penas € que realice cualquiera de los actos
tipificados en el parrafo primero de este articulo concurriendo iguales circunstancias en
relacién con objetos amparados en favor de tercero por un modelo o dibujo industria o
artistico o topografia de un producto semiconductor.”

Por modelo industrial habra de entenderse todo objeto que pueda servir de tipo para la
fabricacion de un producto, y que pueda definirse por su estructura, configuracion,
ornamentacion o representacion (art. 182 EPI).

Por dibujo industrial, toda disposicion o conjunto de lineas o colores, o lineas y colores,
aplicables con un fin comercial a la ornamentacion de un producto, empleandose cualquier
medio manual, mecanico, quimico o combinados.

Los dibujos artisticos son los que, constituyendo una reproduccion de una obra de arte,
se exploten con un fin industrial (art. 190 EPI).

Las topografias de los productos semiconductores son disposiciones o disefios de los
circuitos de dispositivos de caracter electronico. Su naturaleza es inventiva e innovadoray
conforme a su especificalegislacion extrapenal, laLey 11/1988, de 3 de mayo, de Proteccion
Juridica de las Topografias de Productos Semiconductores y € reglamento que la desarrolla
O Real Decreto 1465/19888, de 2 de diciembred disponen de una similar proteccion alas
patentes [Jaunque su derecho de exclusividad se limita a diez afios[] unavez se procede ala
inscripcién en la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas.

Siendo idéntica la proteccion pena gue se dispensa a estos otros objetos de propiedad
industrial, los comentarios efectuados sobre los parrafos 1y 2 del art. 273 son aqui
reproducibles. Las diferencias précticas se derivan Unicamente de los peculiares régimenes de
proteccion juridico-privada que configura la especifica regulacion mercantil que les es
aplicable en cada caso.

! Vale Mufiiz, JM., op. cit., pag. 1240.
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En cuanto a art. 277 hay que insistir en que su ubicacion sistematica en este lugar es

mas que discutible, puesto que mas que proteger el derecho de exclusividad que ostenta el
titular de los derechos de su objeto, se protegen intereses de la defensa nacional hasta el punto
de que autor del hecho puede serlo incluso el propio titular de la patente o solicitante. No se
requiere el efectivo perjuicio, pero, a menos potencialmente, la conducta ha de revestir
capacidad o suficiencia para poner en peligro los intereses de defensa nacional, tal y como se
deriva de las exigencias de ofensividad de la conducta al bien juridico protegido.

Naturalmente, a exigir € tipo que la divulgacion intencionada [y por tanto

concurriendo dolo directod de lainvencion objeto de patente secreta se efectle en
contravencion con lo dispuesto en la legislacion de patentes €S necesario analizar s se actlia
infringiendo |os deberes de sigilo que impone laLPMU especialmenteen € art. 119.5y en
consonancia con & régimen que se deduce de |as deméas disposiciones de los arts. 119 y 120°
de dicha norma.

Estos articulos disponen lo siguiente:

Articulo 119

1. El contenido de todas las solicitudes de patentes se mantendrad en secreto durante los dos
meses siguientes a la fecha de su presentacion, salvo que el Registro de la Propiedad Industrial
autorice su divulgacion con anterioridad.

2. Antes de que finalice el plazo mencionado en el apartado anterior, el Registro de la
Propiedad Industrial debera prorrogarlo hasta cinco meses, contados desde la presentacion de
la solicitud, cuando estime que la invencion objeto de la misma puede ser de interés para la
defensa nacional. El Registro notificara la prorroga al solicitante y pondrad inmediatamente a
disposicion del Ministerio de Defensa copia de la solicitud de la patente presentada.

3. A los efectos mencionados en los dos apartados anteriores, se establecera la necesaria
coordinacion entre el Ministerio de Defensa y el Registro de la Propiedad Industrial para
determinar cudndo una invencion puede ser de interés para la defensa nacional. El Ministerio
de Defensa podrad asimismo conocer bajo régimen de secreto todas las solicitudes presentadas.
4. Cuando el interés de la defensa nacional asi lo exija, el Ministerio de Defensa requerira al
Registro de la Propiedad Industrial para que antes de que finalice el plazo de cinco meses
establecido en el apartado anterior decrete la tramitacion secreta de la solicitud de patente y
haga la correspondiente notificacion al solicitante.

5. Mientras la solicitud de patente o la patente estén sometidas al régimen de secreto, el
solicitante o el titular deberan abstenerse de cualquier actuacion que pueda permitir el
conocimiento de la invencion por personas no autorizadas.

6. El Ministerio de Defensa, a peticion del titular, podra autorizar actos encaminados a la
explotacion total o parcial del objeto de la solicitud o de la patente, sefialando las condiciones
a que estaran sometidos dichos actos.

Articulo 120.

1. La patente cuya concesion se hubiera tramitado en secreto se inscribira en un registro
secreto y se mantendra en ese mismo régimen durante un anio a partir de la fecha de su
concesion. La prolongacion de ese plazo debera hacerse anualmente, haciendo la
correspondiente notificacion al titular de la patente.

2. La renovacion anual de la clasificacion como secreto no serd precisa en tiempo de guerra
hasta un ario después del cese de las hostilidades.

3. El Registro de la Propiedad Industrial, previo informe favorable del Ministerio de Defensa,
podra levantar en cualquier momento el secreto impuesto sobre una solicitud o sobre una
patente determinada.
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Conforme a dicho régimen, mientras la solicitud de patente o la patente estén sometidas
al régimen de secreto, el solicitante o el titular deberdn abstenerse de cualquier actuacion
que pueda permitir el conocimiento de la invencion por personas no autorizadas.

Aungue no lo diga expresamente la LPMU, este deber de sigilo se extiende alos
funcionarios publicos que intervienen y accedan a informacién reservada sobre la patente
secreta por razdn de su oficio o cargo. Ental caso si larevelacion de la misma proviene de
ellosy se dan los demés requisitos objetivos y subjetivos del tipo, su conducta seria
incardinable tanto en € art. 417 como en este art. 277, concurso que por razén de especiaidad
y por la prevision de mayor pena, habria que resolver castigandola conforme a este Ultimo.

A lavista de toda esta regulacion y en atencién a las penas imponibles que nunca
superaran los cuatro afios de prision, € procedimiento penal aplicable es en todo caso €l
Procedimiento Abreviado conforme alo dispuesto en €l art. 779 LECR.

¢Qué dificultades surgen en el mismo parallevar una adecuada intervencion penal ?

A mi juicio, existen diversas circunstancias que condicionan la consecucion de una
eficaz intervencion de los agentes encargados de velar por la aplicacién del sistema penal.

La primera observacién que podriamos hacer esla ENORME DEPENDENCIA
CONCEPTUAL DE LOS TIPOS RESPECTO DE LA REGULACION EXTRAPENAL, v,
mas especificamente, delaLPMU.

Ello esta presente en toda la regulacion.

Sea porque solo existe un relativo abandono de la técnica del tipo en blanco o porque
aunque estamos ante tipos penales completos pero plagados de elementos normativos, 1o
cierto es que estamos obligados a efectuar la interpretacidn, integracion y aplicacion de los
mismos recurriendo constantemente a la regulacién juridico-extrapenal.

Por gemplo, ¢cémo saber quienes ostentan derechos de Patentes y pueden en
consecuencia eliminar con su autorizacion latipicidad y antijuridicidad del hecho, por un
lado, o ser capaces de habilitar con su denuncia la persecucion legal, por otro, sin acudir ala
LPMU? ¢No habra que tener en cuenta la normativa especifica en materia de titularidad,
transmisibilidad y cesion de los derechos, |as posibilidades en materiade licencias y
usufructos o la normativa en materia de explotacion? o ¢cud es el objeto material? ¢ a partir
de cuando se generan los derechos de exclusividad que constituyen el mismo? ¢qué es
patentable? o ¢cud es el alcance de la prohibicion pena ? ¢existe proteccién penal de la
patente desde la publicacion de la solicitud de inscripcion? ¢gqué ocurre en caso de declaracion
de lanulidad de lainscripcion?. Son todas ellas cuestiones que han de resolverse acudiendo a
laLPMU. Y que € interprete penal tenga que hacerlo no es algo que escapara al Legislador.
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Ello introduce necesariamente complejidad en la tarea del operador penal que se ve
obligado a conocer la regulacion material y procesal civil dela LPMU, constantemente
afectada'y modificada por la asuncién de compromisos internacionales (marcos OMPI y
OMC OAcuerdos sobre los ADPICO) y la aparicién de normativas comunitarias.(°)

En definitiva, la normativa extrapena deviene esencial alahorade interpretar e integrar
los tipos penales, pues éstos contienen un ingente nimero de conceptos normativos, 1o que
indudablemente relativiza la afirmacién del abandono de la técnica de la configuracion en
blanco de aquellos, principal defecto que se atribuia a la regulacion penal precedente. Esta
quizas es lamayor dificultad que se presenta para la eficaciareal y préctica de la proteccion
penal en general en materia de propiedad intelectual e industrial, pues la complejidad de la
regulacion extrapenal especifica se constituye en un serio obstaculo para que |os operadores
juridicos generalistas que intervienen en €l proceso pena den una adecuada respuesta a los
fendmenos de infraccién penal de estos derechos. Con ello frecuentemente se pierde € efecto
de lamayor eficaciaintimidatoria que, en términos de prevencion general, se atribuye ala
represion penal, haciendo preferible para muchos acudir alos instrumentos juridicos de
proteccion no penal. Precisamente por esta falta de especiaizacion que incide en la
ralentizacion de los procesos, no faltan quienes reclaman parala Jurisdiccion Penal una
prevision similar ala que contiene € art. 125.2 dela LP parala Jurisdiccion Civil.

La segunda observacion, afectada en cierta medida por |o anterior, esla DIFICULTAD
DE DISTINCION ENTREEL ILICITOPENAL Y EL ILICITO CIVIL. Dadaslas
caracteristicas de fragmentariedad y subsidiariedad del Derecho Penal, estatarea es
especialmente importante, y, por ello creo conveniente hacer una breve parada en este punto.

Si nos detenemos en e elenco de comportamientos tipicos del art. 273 NCPy lo
comparamos con las facultades o derechos que laregulacién de la LPMU reconoce, en su
art. 50, como derechos de la explotaci én exclusiva de una patente, esto es, como € elenco de
conductas que cualquier titular de la patente puede impedir a un tercero que no cuente con su
consentimiento, podremos concluir que la coincidencia es préacticamente absoluta. Es decir,
se hatrasdladado al Cédigo Penal € contenido del art. 50 LPMU.

Si puede ser admitida la coincidencia en cuanto a sujetos pasivos y objeto material no
pueda aceptarse laidentidad en cuanto a comportamientos tipicos rel evantes.

Ello provoca una yuxtaposicion de las esferas de proteccion pena y civil que genera una
confusion indeseabl e acerca de donde acaba la intervencion civil, mercantil o administrativay
dénde empieza la penal, provocando problemas dogméticos sobre € alcancey limites del tipo
penal. En ocasiones, incluso la proteccion pena parece ir més alla de la civil pues no
restringe el nivel de prohibicién alas conductas de posesion e importacion que la norma civil
limita ala concurrencia de la finalidades de fabricacion, ofrecimiento o introduccion en el
mercado. En lapréctica, € problemainmediato en los procesos penales es delimitar € ilicito
penal del ilicito civil; una dificultad afiadida parala que no existe criterio ni facil solucion.
Ante ello, la opcidn, en muchos casos, es la no intervencién por mor del principio de
intervencion minimay sus dos concreciones basicas. la fragmentariedad y la subsidiariedad:

9 Asi, por citar un gjemplo, laLey 10/2002, de 29 de abril , modifico laLPMU, parala

incorporacion a derecho espafiol de la Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del
Consgo, de 6 dejulio, relativa ala proteccién juridica de las invenciones biotecnol dgicas.
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laintervencion pena sblo estaria justificada en los casos mas graves y cuando la proteccién
no pueda al canzarse con similares resultados por vias menos agresivas contra los derechos
individuales. La cuestion es que, como veremos, por laviacivil puede obtenerse una mas
fécil y completa proteccion sin dudas aplicativas.

Otro de los condicionantes de |a persecucion penal viene dado por e REGIMEN DE
PERSEGUIBILIDAD.

En & NCP de 1995, €l Legislador decidio ampliar € catalogo de delitos semipublicos,
perseguibles por regla general previa denuncia del agraviado. Respecto de los delitos
relativos ala propiedad industrial, junto a otros, € art. 287 establece un régimen mixto, de
manera que la persecucion sera de oficio [Jcomo excepcidn - cuando afecte alos intereses
generales o a una pluralidad de personas 'y sera semipublicall como regla, requiriendo previa
denuncia del agraviado o sus representantes en los demés casos, salvo cuando el mismo sea
menor de edad, incapaz o persona desvalida, en cuyo caso, también podra denunciar el
Ministerio Fiscal.

No degja de extrafiar que se haya optado por esta solucidn, especialmente porque resulta
dificilmente justificable. No se aciertaa comprender por qué razon el hurto se ha de perseguir
de oficio mientras un atentado ala propiedad intelectual o industrial requiere como condicién
objetiva de perseguibilidad que medie denuncia de la persona agraviada. Parece, por contra,
gue inciden en estos Ultimos ilicitos penal es argumentos suficientes para la equiparacion.

¢Cuéndo habra afeccion de los intereses generales o pluralidad de personas? Estamos
ante una cuestion interpretativa que ofrece dificultades.

En cuanto ala afeccion de los intereses generales, no hay en todo € Codigo Penal un
elemento que nos pueda ayudar a su precision. Unainterpretacion extensiva acabaria por
convertir en regla general 1o que parece la excepcion. Lo cierto es que, habida cuenta del
carécter supracolectivo de los intereses industriales, laborales, tributarios y econdmicos [y
aun culturales] que normalmente se ven afectados por las actividades infractoras o de
pirateria, cas siempre existiran razones para fundamentar dicha afeccidn, pues no cabe duda
que frecuentemente se afectaran intereses no exclusivamente individuales.

Particularmente, en materia de Patentes, la LPMU, en su Preambulo expresa en su
primer parrafo que “Es criterio undnime en todos los paises industrializados, que la
legislacion en materia de patentes influye decisivamente en la organizacion de la economia,
al constituir un elemento fundamental para impulsar la innovacion tecnologica, principio al
que no puede sustraerse nuestro pais, pues resulta imprescindible para elevar el nivel de
competitividad de nuestra industria.”

Resultando imposible que este tipo de consideraciones Oreafirmadas en otras
normativas en materia de derechos de propiedad industrial [ hayan pasado desapercibidas
para el Legislador penal, parece que lo razonable serd exigir un plus de dafiosidad socia o
econdmicade la conductay su resultado, de manera que Unicamente cuando se advierta una
especial repercusion para los intereses patrimoniales o socioecondémicos cabra entender que la
persecucion es de oficio.
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En lo que serefiere a pluralidad de personas, hay que constatar que la tales términos no
coinciden con las expresiones “muiltiples perjudicados’ que empleaba el anterior Codigo o
generalidad de personas (art. 74) que utiliza el Codigo del 95, que lajurisprudencia ha venido
interpretando como un ato nimero de perjudicados, por 1o que creo que resulta sostenible una
interpretacion que en base a significado de pluralidad como “condicion de ser mas de uno”
posibilite su apreciacion de manera semejante a la que suscitd en su dia la expresion
“pluralidad de sujetos’ en referencia a las asociacionesiilicitas, admitiendo su concurrenciaa
partir de tres perjudicados.

En cualquier caso, no cabe duda que los mayores problemas surgirén paralos
responsables de la actuacion policial que habiendo constatado la existencia del delito en
muchas ocasiones dudarén s intervenir o no ante la ausencia de denuncia.

¢Qué posibilidades de actuacion hay en el marco regulativo existente? Oimplicael
art. 287 NCP laimposibilidad de cualquier tipo de actuacion policial preprocesal si no
concurre denuncia de la persona, fisica o juridica, agraviada?

Si para obtener respuesta acudimos alas normas generales de la LECR, nos
encontramos con que la Ley procesal, ya obsoleta en este aspecto, en el Titulo dedicado ala
Policia Judicial (111 del Libro 1), y , mas concretamente, en el art. 282 , parte de la distincion
entre delito publico o perseguible de oficio y delito perseguible ainstancia de parte legitima,
que por ladiccién posterior del art. 284 parece identificar con € delito privado, es decir con €
gue requiere querella. No existe unaregulacién claray precisa que regule expresamente la
actuacion policia en los delitos semipublicos o semiprivados.

Paralos delitos perseguibles de oficio, € art. 282 LECR. sefiala la obligacion de todos
los miembros de la Policia Judicia de averiguar todos los delitos publicos que se cometieren
en su territorio o demarcacion, practicar, segun sus atribuciones, las diligencias necesarias
para comprobarlos y descubrir a los delincuentes, y recoger todos los efectos, instrumentos o
pruebas del delito de cuya desaparicion hubiere peligro, poniéndolos a disposicion de la
autoridad judicial.

Para los delitos perseguibles solo a instancia de parte legitima (sic), se impone lamisma
obligacion, si se les requiere al efecto. No precisala LECR quién puede efectuar €l
reguerimiento, aungue parece que por el contexto cabe deducir que por quien pueda ostentar
la cualidad de parte legitima, concepto que en los delitos contra la propiedad industrial puede
ser dificil de determinar por los funcionarios de Policia Judicia ante la urgencia de muchas de
sus intervenciones.

Complementando este precepto, el art. 284 LECR establece que inmediatamente que los
funcionarios de Policia Judicial tuviesen conocimiento de un delito publico, o fueren
requeridos para prevenir la instruccion de diligencias por razon de algun delito privado, lo
participaran a la autoridad judicial o al representante del Ministerio Fiscal, si pudieren
hacerlo sin cesar en la prdctica de las diligencias de prevencion, contemplando que en otro
caso lo haran asi que hubieren terminado.

Por su parte €l articulo 4 del Real Decreto nim. 769/1987, de 19 de junio, por € que se
establece el Reglamento de la Policia Judicia afirma con firmeza que todos los componentes
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cualquiera que sea su naturaleza y dependencia,
practicaran por su propia iniciativa y segun sus respectivas atribuciones, las primeras
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diligencias de prevencion y aseguramiento asi que tengan noticia de la perpetracion del
hecho presuntamente delictivo, y la ocupacion y custodia de los objetos que provinieren del
delito o estuvieren relacionados con su ejecucion, dando cuenta de todo ello en los términos

legales a la Autoridad Judicial o Fiscal, directamente o a través de las Unidades Organicas
de Policia Judicial.

Asi las cosas, parece que en los delitos perseguibles silo ainstancia de parte legitima, 1a
préctica de diligencias “a prevencion” sélo constituye una obligacién parala Policia Judicial
s esrequerida al efecto.

¢Cudl es €l régimen, en estos aspectos, de los delitos perseguibles mediante denuncia
del agraviado, en los que el Ministerio Fiscal, por mor del art. 105 LECR, hade gjercer la
accion penal una vez cumplida este requisito o condicidn objetiva de perseguibilidad?.

Dada lafinalidad publica de laintervencion policial y laimportancia de los bienes
juridicos en juego creo que podria afirmarse que, aln no constando requerimiento alafuerza
policial, ésta podria practicar diligencias a prevencion si en sus labores apreciase la comision
de un delito contra la propiedad intelectual o industrial, sin perjuicio de proceder |0 mas
inmediatamente posible a efectuar al perjudicado el ofrecimiento de acciones que prevé €l art.
109 LECR, ya que larealizacion de esta instruccion por la Policia Judicial la posibilitala
regla especial que contiene € art. 789.4 LECR para | os supuestos de Procedimiento
Abreviado, aplicable dadas las penas previstas en los arts. 270 a 277 NCP por disposicion del
art. 779 de laley procesal penal referida.

En principio, serian posibles -por tanto- actuaciones policiales aprevenciény la
posterior convalidacién por ofrecimiento de acciones incluso en sede policia en €l marco del
Procedimiento Abreviado, y aplicable la solucién que la jurisprudencia del Tribunal Supremo
ha venido dando para los supuestos de persecucion semipublica de delitos contrala
honestidad -asi se sigue refiriendo la LECR a ellos a pesar de que € CP desde hace bastante
tiempo se refiere alos mismos como delitos contra la libertad sexual- que considero un
defecto de mera anulabilidad subsanable por |a posterior denuncia de la persona agraviada o
su representante legal. Sin embargo, esta solucién no viene siendo acogida generalmente por
algunos 6rganos jurisdiccionales que en estos casos vienen invalidando sistematicamente
actuaciones policiales por haberse iniciado sin la correspondiente denuncia™. Ello ha
obligado al Legislador, para disipar dudas, a efectuar una expresa alusion a la posibilidad de
gue las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan llevar a cabo actuaciones a
prevencién en el concreto campo de las infracciones penales relativas a la Propiedad
Intelectual e Industrial en la que sera conocida como “Ley de reforma parcial delaLey de

10 La cuestion ha venido solventandose en la préctica con el establecimiento de &giles mecanismos

de comunicacion con las asociaciones de defensa de los perjudicados y, de hecho, la
constatacion de laexistenciareal de lainfraccién dependera en muchas ocasiones de |os datos
gue suministren los propios perjudicados, cuyo consentimiento debera estar ausente en relacion
a hecho cometido por lo que tampoco conviene llevar a cabo actuaciones precipitadas que
perturben los resultados finales. En las operaciones de mayor calado, normalmente sera
necesario contar con lainformacién que proporcionen |os propios agraviados y, en este modo
natural de proceder, el servicio serarequerido materia y formalmente por los mismos con lo
que cualquier problema procesal planteado por la perseguibilidad quedara obviado.
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Enjuiciamiento Criminal, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rgpido e inmediato de
determinados delitos y faltas, y de modificacion del procedimiento abreviado”, cuyo art. 5
modificael art. 282 dela LECR, estableciendo que “La ausencia de denuncia no impedirad la
practica de las primeras diligencias de prevencion y aseguramiento de los delitos relativos a
la propiedad intelectual e industrial”, solucién ésta sdlo aceptable transitoriamente hasta que
una deseable reforma del Codigo Pena -que requiere Ley Organica- elimine el requisito de
previa denunciay vuelva a la persecucion de oficio con carécter absoluto.

No cabe duda de que no estamos ante meros intereses privados. Dificilmente este tipo
de conductas, |levadas a cabo en muchos casos en el seno de fendbmenos de delincuencia
organizada, no acabarén afectando alarigueza econdmica, con origen cultural o industrial, de
un pais, y, desde esta perspectiva, alo que lanormapena denomina intereses generales.
Todos los comportamientos contemplados en este capitulo afectan a correcto funcionamiento
del comercio, €l mercado y la economia de un pais, y, méas especialmente a la transparencia,
fiabilidad y autenticidad del tréfico comercial. En estos delitos, ademés de la necesidad de
otorgar proteccion a un interés individual, concurren intereses colectivos o supraindividuales
igualmente dignos de tutelay amparo, por |o que resulta sumamente cuestionable la opcién
seguida por el Legislador de someter su persecucion a régimen de la previa denunciade la
persona agraviada.

Otra dificultad interpretativa que afecta la intervencidn penal precautoriala
genera LA CONTRADICCION EXISTENTE A NIVEL POSITIVO ENTRE LA
DISPOSICION COMUN DEL ART. 288 Y LA ESPECIFICA DISPOSICION DEL ART.
276.2, lo que conduce a una evidente PERPLEJDAD SOBRE LA APLICABILIDAD DE
LAS MEDIDAS DEL ART. 129 CP.

Curiosamente, el segundo parrafo del art. 288 NCP disposicion comun de aplicacion
general en principio atodas las Secciones del Capitulo X1 del Titulo X111 del Libro Il - prevé
que, ademés, € Juez o Tribunal, alavista de las circunstancias del caso, podra adoptar las
medidas previstas en el art. 129 del NCP,* lo que plantea la aplicabilidad, especialmente de

n El articulo 129 CP dispone: 1. El Juez o Tribunal, en los supuestos previstos en este Codigo, y

previa audiencia de los titulares o de sus representantes legales, podra imponer, motivadamente,
las siguientes consecuencias.

a) Clausura de la empresa, sus locales o establecimientos, con carécter temporal o definitivo. La
clausura temporal no podra ex-ceder de cinco afios.

b)  Disolucién de la sociedad, asociacion o fundacion.

Cc)  Suspensidn de las actividades de la sociedad, empresa, fundacion o asociacion por un plazo que
no podra exceder de cinco afos.

d) Prohibicion de realizar en el futuro actividades, operaciones mercantiles o negocios de la clase
de aquellos en cuyo gercicio se haya cometido, favorecido o encubierto € delito. Esta
prohibicion podra tener caracter tempora o definitivo. Si tuviere caracter temporal, €l plazo de
prohibicion no podra exceder de cinco afos.

€) Laintervencién de la empresa para salvaguardar 1os derechos de | os trabajadores o de los
acreedores por € tiempo necesario y sin que exceda de un plazo maximo de cinco afios.

2. La clausuratemporal prevista en el subapartado a) y |a suspension sefialada en €l subapartado c)
del apartado anterior, podran ser acordadas por el Juez Instructor también durante la tramitacion
de la causa

3. L as consecuencias accesorias previstas en este articulo estaran orientadas a prevenir la
continuidad en la actividad delictivay los efectos de la misma.
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las establecidas en el apartado a) de este articulo (clausuratemporal o definitivade la
empresa, sus locales o establecimientos), en los supuestos del tipo bésico del art. 270, ya que
ello parece entrar en contradiccién con la regla especifica previstaen el parrafo in fine del
art. 276.2, que permite en el subtipo agravado que € érgano jurisdiccional decrete el cierre
temporal o definitivo de la industria o establecimiento del condenado. Estasituacién, que
revela sin duda un patente desorden en la actividad - demasiado apresurada quizés - del
legislador del CP de 1995, podria resolverse entendiendo que laregladel in fine del art. 276
€s una norma especial, que, a encontrarse prevista especificamente tan solo para el subtipo
agravado, impide la aplicacion de laregla general del art. 288 paralos casos ddl art. 273.
Pero aln cabria plantearse si serian aplicables las medidas de los apartados b) a€) del art. 129
como consecuencias o la c) durante la tramitacion de la causa, o que tanto podria descartarse
con apoyo en € argumento de que s asi 10 hubiera querido en estos delitos lo hubiera
establecido expresamente el Legislador como lo revela a contrario sensu laprevision
especifica del 276.2, como sostenerse en la patente falta de orden del mismo. En cualquier
caso, no se observan razones para la excepcion ala aplicabilidad de cualquier medida del

art. 129 en estos delitos, méxime si como dice el parrafo tercero del precepto referido “las
consecuencias accesorias previstas en este articulo estaran orientadas a prevenir la
continuidad en la actividad delictiva y los efectos de la misma”.

Creo que ante esta duda, la inaccion es la peor de las soluciones. De hecho la obligacion
genérica, entre las primeras diligencias a acordar, de otorgar proteccion a los perjudicados y,
por ende, impedir la continuidad de la actividad infractora y de sus efectos —conforme al
art. 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal- , debe motivar la peticion del Fiscal y la
actuacion del Juez.

Lapregunta es jexisten instrumentos que lo posibiliten, aunque sea al margen de las
medidas del art. 129 e, incluso, para los tipos bdsicos ?

Lo cierto es no existe en laLPMU una disposicion semegjante aladd art. 143 delalLey
de Propiedad Intelectual que expresamente autorice a aplicar en las causas criminales “las
medidas cautelares procedentes en |os procesos civiles conforme alo dispuesto en laLey de
Enjuiciamiento Civil”. Sin embargo, seriaildgico admitir unainterpretacion que condujera al
absurdo de concluir que en el procedimiento civil la proteccion cautelar pudiera ser de mayor
intensidad que en el criminal, sede en laque € ilicito que constituye objeto de tratamiento -y,
por tanto, sus efectos— se supone que reviste una especia intensidad que hajustificado la
intervencion penal y, en consecuencia, las necesidades cautelares se acrecientan™.

LaLPMU establece en su Titulo XI11 una serie de disposiciones sobre jurisdiccion y
normas procesales, que partiendo de la declaracion de conocimiento por lajurisdiccion
ordinaria de los litigios que se susciten (art. 123) y su resolucion en el juicio que corresponda
conforme alaLey de Enjuiciamiento Civil (art. 125), introduce una serie de previsiones
especificas en materia de legitimacion, competencia (con especializacion jurisdiccional, vid.
art. 125.2), intervencion informativa -en caso de impugnacion de la patente- y pericia dela

12 Si elo es evidente en cualquier proceso pena en materia de patentes, naturalmente puede

apreciarse con més crudeza en caso de patentes secretas.
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Oficina de Patentesy Marcasy sus expertos (128), actividad instructora mediante “diligencias
de comprobacion de hechos ”, destinadas a determinar la disponibilidad de méquinas,
dispositivos, procedimientos o instalaciones para ser utilizadas para violaciones de estos
derechos (arts. 129 a133), y , o que més ahora interesa, en materia cautelar (arts. 133 a 139).

Estas especificas normas de la LPMU relativas a la adopcion de medidas cautelares han
guedado vigentes -salvo las contenidas los suprimidos art. 135y parrafos 1y 2 del art. 136- a
pesar de la“unificacion regulativa’ llevada a cabo por la Ley de Enjuiciamiento Civil, de 8 de
enero de 2000, en sus arts. 721y ss., que, estableciendo un régimen unitario de acance
general, ha absorbido y compendiado buena parte de las medidas previstas fragmentariamente
en multiples normativas especiales. Especialmente, la LEC contiene un elenco no cerrado de
medidas especificas en su art. 727 **, generalmente orientado a asegurar la efectividad de la
tutelajudicial que pudiere otorgarse en una eventual sentencia estimatoria, que contempla
posibilidades precautorias especia mente (tiles en materia de propiedad industrial
-précticamente todas y especialmente las 2,8 y @-, que en materia de patentes se ve
completado por |as expresamente previstas en el art. 134 LPMU™.

Todas ellas son necesarias s se pretende algo basico: la cesacion de la actividad de
violacion y lano continuidad de los efectos del delito. Recordemos que, conforme al art. 63
LPMU, el titular del derecho de patente tiene derecho a solicitar:

a) lacesacion delos actos que violen su derecho;

13 Bésicamente expresadas son |as siguientes:

12 El embargo preventivo de bienes.
22 Laintervencién o administracion judiciales de bienes productivos.
3 El depdsito de cosa mueble.
42 Laformacién de inventarios de bienes.
5% Laanotacion preventiva de la demanda.
6% Otras anotacionesregistrales.
72 Laorden de cese provisional de actividad , abstencion tempora e conducta o prohibicion de
interrumpir o cesar en larealizacion de una prestacion.
8 Lalntervenciény depésito de ingresos obtenidos mediante una actividad ilicita, asi como
consignacion o depdsito de cantidades reclamadas en concepto de remuneracion de la propiedad
intelectual .
% e deposito temporal de jemplares de obras u objetos producidos con infraccion de
propiedad intelectual eindustrial, asi como € depésito del material empleado para su
produccién.
10 Lasuspension de acuerdos sociales.
112 Cualesquiera otras previstas expresamente o necesarias para asegurar latutela
efectiva en caso de eventual sentencia estimatoria.

¥ Esteart. 134 LPMU dispone:
Se podran adoptar como medidas cautelares las que aseguren debidamente la completa
efectividad del eventual fallo que en su dia recaiga, y en especial las siguientes:
1.“ La cesacion de los actos que violen el derecho del peticionario.
2. La retencion y depdosito de los objetos producidos o importados con violacion de su derecho,
y de los medios exclusivamente destinados a tal produccion o a la realizacion del
procedimiento patentado.
3. El afianzamiento de la eventual indemnizacion de darios y perjuicios.
4. Las anotaciones registrales que procedan.
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b) laindemnizacién de los dafios y perjuicios sufridos;

c) € embargo de los objetos producidos o importados con violacién de su
derecho y de los medios exclusivamente destinados atal produccion o ala
realizacion del procedimiento patentado;

d) laatribucién en propiedad de |os objetos o medios embargados en virtud
de lo dispuesto en el apartado anterior cuando sea posible, en cuyo caso se imputara
el valor de los bienes afectados al importe de la indemnizacion de dafios y perjuicios
(compensando ala otra parte por el exceso si € vaor mencionado excediera del
importe de laindemnizacion concedida);

€) laadopcion de las medidas necesarias para evitar que prosigala
violacion de la patente y, en particular, la transformacién de los objetos 0 medios
embargados en virtud de lo dispuesto en € apartado c), o su destruccion cuando ello
fuera indispensable paraimpedir la violacion de la patente;

f)  lapublicacion de la sentencia condenatoria del infractor de la patente, a
costa del condenado, mediante anuncios y notificaciones alas personas interesadas.
Esta medida solo seré aplicable cuando la sentencia asi |0 aprecie expresamente.

¢Cabe, entonces, durante la tramitacién de la causa criminal laimposicion de las
medidas cautelares previstasen laLEC y en laLPMU?

A mi juicio procede dar una respuesta afirmativa con base en la propia esencia del
art. 13 LECR Yy en € carécter supletorio de la LEC respecto también de |os procesos penales
gue establece €l art. 4 de este cuerpo legal.

En efecto, tradicionalmente la doctrina e incluso la précticajurisdicciona no ha
encontrado inconvenientes en e art. 13 LECR para posibilitar la adopcién de medidas
cautelares de caracter real 0 en general medidas aseguratorias o restitutorias, de auxilio o de
proteccion que, aunque no estén estrictamente preordenadas a asegurar |as responsabilidades
derivadas del delito, sirvan para cumplir con finalidades tutelares también idoneas y presentes
en el proceso. Naturalmente, ello no autoriza a entenderlo como una norma habilitante de
medidas cautelares que supongan una afeccion alos derechos fundamentales del encausado,
materiaen laque e principio de legalidad mas estricto ha de defenderse en sede cautelar. De
ahi que €l art. 13 sea un precepto insuficiente para posibilitar medidas restrictivas de
libertades individuales sin prevision legal cualificaday especifica. Pero, a salvo de esto,
puede servir para dar amparo a las medidas de marcado caréacter patrimonial.

Si adlo afiadimos la expresa prevision de supletoriedad de las disposiciones de la LEC
respecto de los procesos penales, poco habra que insistir en laidea de la posibilidad de
adopcién del elenco de medidas cautelares ddl art. 727 y por extension de su clausula 112 de
las establecidas en laLPMU.

Otro condicionante de la intervencion penal viene representado por la dificultad que
plantea la pericial.
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Por lo general, la préctica de la prueba pericia se revela de especia importanciaen los
delitos relativos ala Propiedad Industrial, tanto en su dimension cientifico-técnica como en su
aspecto patrimonial. De hecho, no cabe soslayar que en la mayoria de las veces, € contenido
de lamisma acredita, en su faceta técnica, la concurrencia de elementos del tipo esenciales en
relacion alos objetos materiales del delito, y determina, cuando su naturaleza es de indole
valorativa o econdmica - en cuanto referente a aspectos tales como el importe de los dafios y
perjuicios ocasionados, € beneficio obtenido, |a trascendencia econémica del hecho, la
concurrencia de subtipos agravados y lafijacion de la cuantia de la indemnizacion que percibe
el perjudicado.

En la préacticalos problemas suelen surgir por la sospecha que frecuentemente se suele
intentar sembrar en torno alaimparcialidad del perito. No es desconocido que en las materias
de propiedad intelectual e industrial no abundan |os candidatos a peritos que refinen
conocimientos cientificos, técnicos o précticos suficientes para la practica de estas periciales a
veces tan extraordinariamente complicadas. Las nuevas tecnologias de reproduccién atodos
los niveles, el mundo de la informética, los avances de la técnica dificultan estas laboresy es
un hecho que ni los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado ni la Administracién de
Justicia disponen siempre de cuerpos técnicos o escal as especializadas en este tipo de labores
periciales. Asi las cosas no es infrecuente que |os peritos que intervienen en estas causas sean
propuestos por |as personas agraviadas y tengan que asistir lalabor de la Policia Judicial, €l
Ministerio Fiscal y los érganos jurisdiccionales. Lainexistencia de mecanismos agiles de
remuneracion de esta labor pericial tampoco ayuda para que la situacion cambie. Ello hace
aparecer reiteradamente a un reducido nimero de peritos en este tipo de procedimientos, alos
gue se suele tildar de vinculados con |os perjudicados, especialmente con las entidades que
expresamente desarrollan una més intensa actividad en la lucha contra la pirateria en estas
materias.

A este sentir no han sido genas algunas sentencias de los Tribunales de Justicia. Las
dudas de los Juzgadores parecen estar suscitadas por unaindisimulada desconfianzaen la
independencia de los peritos, alos que frecuentemente se les atribuye cierta vinculacion o
relacién con |os sujetos pasivos ( SAP de Jaén de 3 de junio de 1997); pero no cabe olvidar
gue en lamayoria de las ocasiones, dichos peritos son propuestos por |os perjudicados para
cubrir carencias de nuestra Administracion de Justicia, especialmente ante el desconocimiento
de los propios 6rganos jurisdiccionales sobre la cudificacion e, incluso, laidentidad de
profesionales con conocimientos técnicos suficientes en las complejas materias que suscitan
los objetos materiales de lainfraccion, que puedan llevar a cabo latarea pericia, tanto
puramente técnica como de eval uacién econdmica del perjuicio, que suscite el concreto
supuesto de hecho. No resulta tampoco infrecuente encontrar resoluciones que, conscientes
de estas carencias, dan por buenas estas periciales a no ser rebatidas, através de otra
contradictoria, por las defensas de los acusados (SAP de Madrid -S. Sexta- de 22 de febrero
de 1994).

En cuaquier caso, frente a quienes se muestran mas reacios a esta realidad habria que
recordar que en €l disefio de persecucion de estas infracciones penales, € Legislador ha
optado expresamente por conceder lainiciativa a la parte agraviada, de manera que no puede
extrafiar que organizada para la defensa de sus intereses, |os perjudicados sean los més
interesados en facilitar lalabor judicial agilizando el tramite con su propio impulso y tratando
de evitar que & desconocimiento y carencias de muchos operadores juridicos intervinientes en
el proceso penal se constituya en una pesada losa para el curso del procedimiento en el que
pretenden obtener la tutela efectiva de sus derechos.
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Tampoco puede olvidarse que ha de partirse del disefio de prueba pericial de nuestro
ordenamiento y extraer del mismo las debidas conclusiones sobre si laintervencion pericia
gue normalmente se da en las causas seguidas por delitos relativos ala Propiedad Industrial
presenta suficientes garantias y si nuestra vigente normativa proporciona mecanismos
suficientes para reaccionar contra periciales animadas de esplreos motivos.

Como principio general, laLOPJ, salvo en los términos que mas adel ante se precisaran,
no contempla alos peritos entre el personal a servicio de la Administracion de Justicia. En
Espaiia la pericia es libre por regla general y no se han constituido cuerpos oficiales de peritos
pertenecientes a todas las variedades y sub-variedades de pericia que el proceso posibilitaria.
Unicamente, como excepcion, los médicos forenses constituyen un cuerpo funcionarial
titulado superior al servicio de la Administracion de Justicia (art. 497.1 LOPJ).

Sin embargo, se prevé que puedan prestar sus servicios en la Administracion de Justicia
profesionales o expertos que permanentemente u ocasionalmente sean necesarios para
auxiliarla (art. 508 LOPJ). Estos podran constituir Cuerpos Técnicos o Escalas
especializadas a servicio de la Administracion de Justiciay también podran ser contratados
en régimen labora por el Ministerio de Justicia.

En e procedimiento penal, el Juez puede acordar la pericia de oficio 0 ainstanciade
parte s no la considerainttil o impertinente y siempre que fuesen necesarios o convenientes
conocimientos cientificos o artisticos (arts. 456 LECR y concordantes). Ladesignacién de los
peritos la efectlia el Juez de oficio o al aceptar |a propuesta de las partes 0 el Ministerio Fiscal.

Laintervencion de peritos en diligencias practicadas por la Policia Judicial esta4
expresamente previstaen el art. 293, parrafo 200 LECR. Lamisma se hade producir cuando
Sea hecesario 0 conveniente para conocer 0 apreciar algun hecho o circunstancia importante
en lacausay se extiende al examen, andlisis y recogida de datos, su estudio, la deliberacion 'y
la emisién de dictamen sobre cual esquiera temas para los que se precisen o sean Utiles
conocimientos cientificos artisticos o préacticos. No existiendo peritos exclusivamente
habilitados, pueden serlo tanto titulares, con ostentacion de titulo oficial de unacienciao arte
Cuyo gjercicio esta reglamentado por la Administracién, como no titulares, pero con
conocimientos o practica especiales en alguna ciencia o arte.

El régimen de responsabilidad del perito, como no puede ser de otra manera, esté
determinado con precision y dureza. Conforme ala normativa procesal, el perito tiene el
deber de desempefiar bien y fielmente sus operaciones. En el procedimiento penal, salvo
impedimento legitimo, el perito ha de acudir al llamamiento judicial y no puede negarse, sin
justa causa, aprestar € informe. Si lo hace puede ser acusado, en su caso, como autor de un
delito de denegacion de auxilio o de desobediencia ala Autoridad Judicial.

L os peritos pueden incurrir en responsabilidad civil, penal y disciplinaria. Lacivil
podra ser exigida por la parte que se considere perjudicada por el dictamen del peritoy en
base al cual se haya dictado sentencia adversa a sus intereses, dilucidandose en €l
correpondiente procedimiento civil la correspondiente indemnizacion por dafiosy perjuicios,
salvo que acompafie como accesoriaalapena. Lapena estaprevistaen los arts. 459 y 460
del Codigo Penal que contemplan los supuestos en los que maliciosamente el perito falte ala
verdad en su dictamen o la altere con reticencias o inexactitudes o silenciando hechos o datos
relevantes y se dilucida en el correpondiente proceso penal. Las sanciones penales son de
prision de hasta cuatro afios y seis meses, multa e inhabilitacidn especia de empleo, cargo
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publico, profesiéon u oficio en € primer caso y de multa de seis a doce meses y suspension de
empleo, cargo publico, profesién u oficio por tiempo de seis atres afios. La responsabilidad
disciplinaria puede ser impuesta por correccion judicial (previstaen el art. 440 LEC) o
incluso, en su caso, por parte de la corporacién profesional ala que pertenezca el perito.

Frente a situaciones de posible interés, la Ley prevé un régimen especifico de
recusacion gue en plano penal viene disefiado en torno a las causas de recusacién que se
establecen en € art. 468 LECR.:

1 Parentesco de consanguinidad o de afinidad dentro del cuarto grado con €l
guerellante o € reo.

2 El interés directo o indirecto en la causa o en otra semejante.
3  Laamistad intima o la enemistad manifiesta.

Quien intente la recusacion habra de hacerlo por escrito en €l que proponga la prueba
sobre la concurrencia de la causa de la recusacion antes de empezar la diligencia pericial,
origindndose un incidente en el que e Juez decide o no admitir larecusacion. Si e
reconocimiento e informe periciales pudieren tener lugar de nuevo en €l juicio oral, los peritos
nombrados no podran ser recusados por las partes. Si no se pueden reproducir en €l juicio
oral habra lugar alarecusaciony entra en juego €l régimen del art. 471 LECR.

Incluso, los peritos pueden ser recusados por €l Ministerio Fiscal y las partes hasta el
comienzo de las sesiones del juicio oral.

Y finamente el control de las operaciones de peritaje estd sometido alas reglas de la
contradiccion por las partes intervinientes en el proceso y alalibre apreciacion del Juzgador
conforme alas reglas de la sana critica sin obligacion a sujetarse al dictamen de los peritos.
Cualquier decision al respecto debe ser motivada.

Por o expuesto creo que hay que concluir que existen suficientes sistemas o
mecanismos de prevencién, control y reaccion contra pruebas periciaes indebidas por o que
la desconfianza generalizada debe desterrarse sin perjuicio de que comprobada cual quier
irregularidad aparezca la responsabilidad del perito y lafalta de consistencia de su pericial
para sustentar elementos de juicio en la causa crimina en la que se detecte un anormal
gjercicio de esta funcién.

En materia de patentes, |os informes elaborados por la Oficina Espafiola de Patentes y
Marcas o por peritos designados por la misma indudablemente constituiran un elemento de
extraordinario valor parala actividad de los 6rganos jurisdiccionales y € Ministerio Pablico
también en & curso de los procedimientos criminales, especialmente en cuanto ala
aquilatacion de la novedad, actividad inventivay aplicacion industrial y sus anversos
negativos: las violaciones de |os derechos de patentes. Sin embargo, en estos procesos
frecuentemente serén necesarios asimismo val oraciones pericial es especificas sobre méaquinas,
dispositivos o instalaciones mediante las que se lleven a cabo |as violaciones referidas.
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Ill. PERFECCIONAMIENTO DE LA FASE DE INSTRUCCION: A) DILIGENCIAS
DE DESCUBRIMIENTO, OBTENCION Y ASEGURAMIENTO DE FUENTES
PROBATORIAS. B) ADOPCION DE MEDIDAS CAUTELARES.

C) ASEGURAMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL. D) ELABORACION
DE PERICIALES ADECUADAS. E) RELACIONES ENTRE ADMINISTRACION
DE JUSTICIA, FUERZASY CUERPOS DE SEGURIDAD Y ADUANAS

| dentificados |os anteriores condicionantes y partiendo de la experiencia del diaadia,
la pregunta es ¢cémo podria mejorarse laintervencion pena ?

Tras analizar un buen nimero de causas, escritos de acusacion y sentencias,
personal mente he llegado ala conclusién de que, en la gran mayoria de los casos, en € juicio
oral, 0 no surgen problemas o si surgen, ello es debido a una deficiente actuacion en lafase de
instruccién. Précticamente, todos |os problemas se podrian que aparecen en € juicio oral se
podrian haber obviado de haber prestado una atencién mas directa en la fase de instruccién
tanto en lo que se refiere ala actividad del Juez Instructor, como en lo que respecta a Fiscal,
cuya presenciay dedicacién mas activa en esta fase revierte inmediatamente en |la disposicion
de un meor materia instructorio y, por ende, en una mejor fundamentacion para el gjercicio
de la accién penal.

Si hubiera que identificar los puntos clave, la atencién de ambos sujetos (Juez de

Instruccién y Fiscal) durante la fase de instruccion creo que debiera centrarse particularmente
en |os siguientes cuatro aspectos:

1. L a obtencién, descubrimiento y aseguramiento de fuentes de prueba

Es preciso un especia esfuerzo dirigido a que lafuncion jurisdiccional se gerza
eficazmente. En ello ha de estar especia mente comprometido el Ministerio Fiscal quien por
razones congtitucionales y estatutarias, debe promover la accion de lajusticiay velar por ese
gercicio eficaz de lafuncion jurisdicciona (art. 3°.1 EOMF), debiendo intervenir en el
proceso penal, instando de la autoridad judicial 1a préctica de las diligencias encaminadas a
esclarecimiento de los hechos y la obtencion 'y aseguramiento de material probatorio a través
de medidas de descubrimiento y ocupacién de instrumentosy efectos del delito. En
definitiva, adoptando una posicién més activa desde e momento inicia de larecepcion dela
“notitia criminis’, y actuando como “locomotora” del proceso en consonancia con el papel de
impulso que en el procedimiento abreviado le atribuye el art. 781 LECR.

En cuanto que “egjercitador” de laaccion pena, al Ministerio Pablico interesala
disposicion y acumulacion del megior y mayor material instructorio de cara a decidir si existen
fundamentos para formular la acusacion y en orden, en caso positivo, a sostener dicha
posicion en juicio oral, posibilitando latutelajudicial efectiva procedente.

Parafacilitar esta actuacion del Ministerio Pblico habria que recordar a perjudicados y
Fuerzasy Cuerpos de Seguridad del Estado, las potestades y posibilidades del Ministerio
Publico, a que nuestra normativa otorga la direccién de las investigaciones preprocesal es
(art. 785 bisy art. 20 Reglamento Policia Judicial) y que presenta caracteristicas funcionales y
estructural es especia mente adecuadas para servir de nexo de “vehiculaciéon” ante la autoridad
judicial de los derechos de los agraviados por €l delito.
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En muchas ocasiones, justificadas medidas afectantes de derechos fundamentales no se
adoptan por defectos en las peticiones policiales relacionadas con carencias de sustentacién en
datos materiales o fundamentos juridicos suficientes para apoyarlas que revierten en una
apariencia de inadecuacion, innecesariedad o falta de proporcionalidad. Una mejor
preparacion del material sustentador de las solicitudes puede lograrse con unaintervencion a
tiempo del Ministerio Fiscal, institucion que con arreglo a ordenamiento juridico dispone de
recursos suficientes para encauzar y dirigir los esfuerzos para que, desde el principio, pues
especialmente la primera actuacion se reveladecisiva, laintervencion jurisdiccional se
produzca en las mejores circunstancias.

2 La adopcién inmediata de medidas cautel ares, especialmente |as encaminadas a evitar la
continuidad de laiinfraccién del derecho vy los efectos del delito

Yase haincidido en laimportancia de otorgar la debida proteccion a perjudicado desde
las primeras diligencias y como en el procedimiento penal espafiol, e art. 13 LECR en
relacion con €l art. 4 dela LEC, posibilitala aplicacion en este tipo de procedimientos penales
de las medidas especificas previstasen LEC y LPMU ™, lo que es absolutamente necesario si
se pretende satisfacer uno de los fines esenciales que a proceso penal otorga nuestro
ordenamiento: lareparacion, en la medida de lo posible, de la situacion juridica perturbada
0 dafiada.

A tales efectos, hay que tener bien presente que en buena parte de |os casos las
necesi dades cautelares revisten caracter urgente y recordar que €l proceso penal serige, en
general, por e principio de oficialidad, y que si naturamente las debidas medidas precautorias
y aseguratorias pueden a adoptarse a peticién del agraviado, también pueden ser acordadas de
oficio o ainstancia del Ministerio Publico, quien con arreglo al repetido art. 781 LECRy 3°.5
de su Estatuto Orgénico, tiene asimismo la mision de “Intervenir en el proceso penal, instando
de laautoridad judicial la adopcion de las medidas cautelares que procedan”

L as medidas especificas contempladas en la normativa juridico-privada son las més
adecuadas para atgjar la continuidad de lainfraccion y la continuidad del perjuicio, y, por 1o
tanto, siendo €l interés del Juez y del Fiscal que el quebranto del orden juridico no continte,
se perpetUe o reitere, debe procurarse por ambos su efectiva utilizacion.

En muchas ocasiones, la Administracion de Justicia realiza un gran esfuerzo para dar
una respuesta penol dgica, pero olvida la necesidad de cuidar este importante aspecto del
proceso penal. Laausencia de decisiones contundentes en el plano precautorio real provoca el
indeseable efecto de nuevos procedimientos contra el mismo infractor que reitera su conducta
porque dispone de los mismos medios para el desarrollo de su actividad ilicitay le sigue
compensando la continuidad delictiva, de manera que la inaccidn cautelar favorece la
reiteracion del comportamiento infractor generando la necesidad de nuevas actuaciones
jurisdiccionales, originando una multiplicidad de actuaciones policiales, judicialesy fiscales
contrarias a cualquier criterio de economia procesal y materia de las autoridades competentes
en lalucha contra la delincuencia.

B Aunque no seria superfluo que se zanjase cualquier posible polémica mediante una prevision

normativa de compatibilidad similar aladel art. 143 dela Ley Propiedad Intelectual.



OMPI/PI/JU/IMAD/02/12
pagina 25

Precisamente esta falta de uso de |os instrumentos tedricamente disponibles sustenta
gran parte de las quejas recibidas en foros internacionales sobre el cumplimiento de los
compromisos internacionales asumidos. Especialmente en las revisiones de legislacion
producidas en foros OMPI y ADPIC, se constata como |la aparente concordancia legidativa
con tales compromisos no se ve acompariada en la practica de una accion eficaz de la
Administracion de Justicia. Es preciso, por tanto, mejorar €l nivel de uso de los instrumentos
cautelares disponibles sin perjuicio de acompafiar esta mayor utilizacion de las debidas
cautelas que cubran perjuicios injustificados.

3. El aseguramiento de laresponsabilidad civil

i ntimamente relacionada con el aspecto anterior, esta |a necesidad de garantizar que en
lainstruccion se disponga de un material adecuado para el aseguramiento y fijacion dela
indemnizacion civil.

Precisamente inserta en laidea de reparacion o restitucion del orden juridico
perturbado esté la cuestion de la satisfaccion de laindemnizacion. Por éllo, € art. 299 LECR,
al perfilar el contenido y lafinalidad del sumario, aude a las actuaciones encaminadas a
preparar €l juicio “asegurando ... las responsabilidades pecuniarias’, en consonancia de la
peculiariedad propia del proceso penal espafiol de gjercicio simultaneo y conjunto de las
acciones penal y civil. Como afirma BONE PINA™ “lainstitucién de la responsabilidad civil
derivada el delito, a pesar de su naturaleza privada, cumple una importante funcion politico-
criminal tanto de prevencion de conductas futuras como de pacificacion de la conflictiva
situacion surgida entre autor y victima’, hasta el punto de que en muchas ocasiones se releva
como interés primordial del perjudicado por el delito. Sin embargo, es un hecho
reiteradamente constatable que |os penalistas préacticos en no pocas ocasionesy por razones
multifactoriales han venido “minusvalorando” este importante aspecto del proceso penal tan
importante para quien sufre la infraccién como victima, de manera que han centrado el punto
de mira en los aspectos de la pretension juridico-pena y han dedicado menos atencion a
aseguramiento y satisfaccion de la responsabilidad civil, que se ha deferido -retrasando alin
mas la tutela en esta sede- en no pocas ocasiones ala gecucién de sentencia.

Consciente de estas necesidades la Instruccion de |a Fiscalia General del Estado
num.1/92 insiste -en palabras que igualmente podrian referirse alalabor de cualquier otro
responsable de la Instruccion- en que “la proteccion de la victima no se agota con la sancion
penal al delincuente, sino que debe lograr su satisfaccion reparandose todos los efectos del
delito. El ejercicio de la accion civil conjuntamente con la penal, salvo excepciones, debe
tener en el proceso penal eficacia suficiente para no convertirse en un alarde burocratico
carente de sentido. Es necesario llamar la atencion de los Fiscales sobre la necesidad de
iniciar y sustanciar, desde el momento procesal oportuno, segun el tipo de proceso del que se
trate, las llamadas piezas de responsabilidad civil y de adoptar, con cardcter urgente, las
medidas cautelares de proteccion economico social de la victima ... Por ello, los Fiscales
deberan instar, en todo caso, la formacion de la pieza de responsabilidad civil, si el juez no lo
hiciera de oficio como la ley ordena. Asimismo deberan instar y vigilar su pronta
conclusion...”

1 Boné Pina, J.F., Las medidas cautelares reales en € procedimiento penal, Estudios Juridicos del

Ministerio Fiscal VI, Ministerio de Justicia, Madrid, 1998, p. 320
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La cuestién que surge inmediatamente es si en referencia a estos delitos del art. 273, 1a
accion civil que se gjercitaen € proceso penal posibilita la solucion indemnizatoria prevista
en laLPMU o so6lo puede conducir ala deducible del régimen delos arts. 116 y ss. del
Codigo Penal. Ladecision al respecto no es baladi pues €l régimen general el Cédigo Penal
es menos ventagjoso que € establecido en la legislacion mercantil para el titular del derecho de
patente *’. Desde luego no existe en esta materia una prevision semejante ala que paralos
delitos relativos a la propiedad intelectual establece el art. 272 CP ordenando la aplicacion de
lanormativade la Ley de Propiedad Intelectual. Sin embargo, negar este régimen especifico
implicaria desconocer |a dependencia conceptua de la normativa extrapenal y en la préctica
supondria privilegiar que los titulares de derechos de explotacion de las patentes acudan
preferente o exclusivamente alaviacivil, convirtiendo en letra muerta el art. 273, m&xime s
lallave de la persecucion penal permanece como ahora en manos del titular del derecho a
través de la puesta en marcha del procedimiento penal mediante su denuncia. LaUnica
solucién que tendria entonces el perjudicado por lainfraccidn seria reservarse acciones civiles
y esperar aque terminara el proceso penal con el consiguiente doble perjuicio ralentizador de
la obtencién de su pretension indemnizatoria, conclusion a todas luces absurda partiendo del
planteamiento deseable de gercicio conjunto de ambas acciones en e curso del procedimiento
penal.

No estaria de mas, empero, que una futura reforma legislativa hiciera expresareferencia
alaaplicabilidad del régimen de resarcimiento de dafios y perjuicios previsto en la normativa
civil.

M edidas especificas de aseguramiento de la futura satisfaccion de la responsabilidad
civil (incluidas las propias de la legislacion juridico-privada aplicable en materia de patentes y
atendidas | as singularidades de aquella en este terreno) y diligencias de determinacion de su
montante deben ser objeto de una atencion particularizada en lainstruccion del proceso,
cuestion relacionada en este tipo de delitos con el siguiente aspecto de la necesidad de
cualificadas periciales.

" El articulo 66 LPMU dispone:

1. Laindemnizacion de dafios y perjuicios debida al titular de la patente comprendera no
solo € valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya
dejado de obtener € titular a causa de la violacion de su derecho.

2. La ganancia dejada de obtener se fijard, aeleccién del perjudicado, conforme a alguno de
los criterios siguientes:

a) Por los beneficios que € titular habria obtenido previsiblemente de la explotacion de
lainvencion patentada si no hubiera existido la competencia del infractor.

b) Por |os beneficios que este tltimo haya obtenido de la explotacion del invento
patentado.

C) Por el precio que €l infractor hubiera debido pagar d titular de la patente por la
concesién de una licencia que le hubiera permitido Ilevar a cabo su explotacion
conforme a derecho.

Para su fijacion se tendran en cuenta especialmente, entre otros factores, laimportancia
econdmica del invento patentado, la duracién de la patente en e momento en que
comenzo laviolacion y €l nimero 'y clase de licencias concedidas en ese momento.
Ademas, € art. 67 prevé unas especificas inclusiones para € calculo de beneficiosy e
art. 68 contemplala posibilidad de exigencia de indemnizacion por € desprestigio de la
invencion patentada causado por una realizacion defectuosa o una presentacion
inadecuada de aguélla en € mercado.
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4. La elaboracion de pericia es adecuadas

Yase haaudido alaimportancia de contar con una pericial cualificada que aborde la
dificultad afiadida por la complejidad técnicay valorativa que esta presente en |os objetos
materiales en esta clase de delitos.

Lamismaes esencia parala determinacion de la concurrencia de los elementos del tipo
relativos a objeto material -dimensidn cientifico-técnica- y resulta decisiva paralafijacion de
lapenay la aplicabilidad de la medida de clausura temporal del art. 129 CP por apreciacion
del subtipo agravado (especial gravedad por valor objetos o especia importancia de perjuicios
ocasionados que ademas de |a), y para lafijacion de la responsabilidad civil, teniendo muy en
cuenta las acentuadas singularidades que pueden percibirse en esta materia tratada, dimension
patrimonial.

Ello justifica que tanto quien ha de preparar €l juicio oral como quien tiene que gjercer
la accién penal presten desde € principio la atencion que merece la pericia e insten 1o
procedente respecto la cualidad y condiciones de los peritosy € contenido y aspectos sobre
los que debe pronunciarse la pericial, asegurando |as mejores circunstancias de preparacion,
imparcialidad y fiabilidad. En consecuencia, Juez y Fiscal deben preocuparse intensamente
por cuidar este aspecto esencial.

Dada laimportancia del tema, en materia de delitos relativos a la Propiedad Intelectual e
Industrial, habria que prestar apoyo ainiciativas de articulacién, através de organismos
oficiales'®, de listas oficiales de peritos titulados y cualificados por reas que fuese puestaa
disposicion de Jueces y Tribunales para la designacion de peritos intervinientes en los
procesos seguidos por estos delitos. Naturalmente, en materia de patentes, los informes
periciales procedentes de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas serdn de unainestimable
ayuda.

5 L as relaciones entre administracion de justicia, fuerzas y cuerpos de sequridad del
estado y aduanas

La obtencion de los mejores resultados en la intervencion penal contrala delincuencia
en materia de propiedad industrial -como, en general, respecto de cualquier tipo de
delincuencia- requiere de un adecuado marco de relaciones entre los principales actores de la
Administracion de Justicia (Jueces, Tribunalesy Ministerio Publico) y quienes gercen las
funciones policiales de investigacion y esclarecimiento del delito y aseguramiento del
delincuente.

Fuerzasy Cuerpos de Seguridad del Estado y Servicios de Vigilancia Aduanera estan
vinculados a tales funciones de investigacién penal y, en consecuencia, de policiajudicial,
aunque hay que efectuar algunas precisiones al respecto, dado el escenario algo confuso
generado por la sucesiva normativa acumulada en esta materia.

18 A tales efectos resulta de particular interés lainiciativa propiciada al respecto por la Comision

Nacional Antipirateria, propiciada por los Ministerios de Educacién y Culturay de Industria
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Si bien no cabe discusion acerca el carécter de Policia Judicial de los miembros de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, conforme alos arts. 443 de la Ley Organica del
Poder Judicia y 11 g) de la Ley Organica 2/1986, de 13 de marzo, de Cuerposy Fuerzas de
Seguridad del Estado, se ha discutido la cualidad de Policia Judicia de los Servicios de
Vigilancia Aduanera.

Laposicion - al respecto - de la Fiscalia General del Estado fue fijada en su Consulta
num. 2/99, de 1 de febrero de 1999, denominada “El Servicio de Vigilancia Aduanera como
policiajudicia”. Se planteaba ante la Fiscalia General del Estado el problemade s es
admisible atribuir alos funcionarios integrantes del Servicio de Vigilancia Aduanerala
condicion de Policiajudicial paralainvestigacion del delito de contrabando y sus conexos, no
siendo gena ala controversia que se ha venido trabando en relacion con las atribuciones que
cabe reconocer a dicho instituto y su forma de colaboracién con las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado en lo que se refiere ala persecucién y represion del delito, teniendo
presente la desazonante negacién de competencia del citado Servicio producida en varios
pronunciamientos jurisdiccional es que se habian decantado por declarar la nulidad de medios
de prueba obtenidos a partir de su actuacion investigadora auténoma. Partiendo del modelo
abierto que disefia la Constitucion espafiola -al no aludir a depositarios concretos de la
funcién- y la observacién de que el 443 LOPJ no inaugura un monopolio supresor del
régimen de policiajudicial abierto perfilado por el art. 283 LECR'®, conforme a cuyo parrafo
1° (*°) cabe entender como tal policiajudicia a“Las autoridades administrativas encargadas
de la seguridad publica y de la persecucion de todos los delitos o de algunos especiales”
concluye gue el ordenamiento juridico admite otras titul aridades especificas de la funcién no
comprendidas en la LOFCS,** de manera que el marco legal previsto en € articulo 126 CE no
se agota por lo tanto en la LOFCS, sino que admite la coexistencia de textos legales que
componen mediante yuxtaposicion diversos titulos |egal es habilitantes para el gercicio de la
funcion entre los que la LOFCS ocupa una posicién principal pero no excluyente -; y afirma
que laLey Organica 12/1995 constituye un titulo habilitante para la atribucion a Servicio de

9 Especialmentesi se considera que la LECR es la norma que regula especificamente el

procedimiento penal, y en particular lainstruccion sumarial y preprocesal y la actuacion de
Jueces, Fiscalesy auxiliares policiales en la averiguacion de los delitos y en € descubrimiento y
aseguramiento de los culpables, y es obvio que detenta por su especificidad un titulo prevalente
para atribuir €l gercicio ingtitucional de lafuncion de Policiajudicial sobre el que concurre en
la LOPJ, cuya regulacion se centra en aspectos adjetivos de organizacion y funcionamiento que
por su propia naturaleza ni delimitan ni agotan la materia.

Dice este precepto: “Constituiran la Policia Judicia y serén auxiliares de los Juecesy
Tribunales competentes en materia penal y del Ministerio Fiscal, quedando obligados a seguir
las instrucciones que de aquellas autoridades reciban a efectos de lainvestigacion de los
delitos y persecucion de los delincuentes:

1°) Las autoridades administrativas encargadas de la seguridad publicay de la persecucion de
todoslos delitos o de algunos especiales...”

En rigor — dice esta consulta, la LOFCS no es Ley de Paliciajudicial, sino unalLey de
desarrollo de la competencia estatal de seguridad publica asignada directamente en €l articulo
104 Constitucion Espafiolay en €l aspecto territorial en el articulo 149.1.29. Constitucion
Espafiola, lo que motiva que laincidencia de esta Ley en la materia regulada en €l articulo 126
Constitucion Espafiola tenga un carécter en cierto modo reflejo, pues a no constituirse en
Espafia un cuerpo organico de Policiajudicial, lafuncién de Policiajudicia ha pasado a ser un
aspecto parcia y limitado de la competencia genera de los Cuerposy Fuerzas de Seguridad.

20
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Vigilancia Aduanera de la funcion de policia judicial respecto de aquellos delitos en los que
se le asignan competencias de averiguacion y aseguramiento. La propia consultacitael Auto
del Tribunal Supremo de 31 dejulio de 1998 recaido en la Causa Especial 1780/98, en el que
se reconoce que el SVA, aln no formando parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, tiene sin duda alguna la conceptuacion de Policiajudicial atenor de laamplia
definicion que de lamisma se hace en € articulo 283 LECr, condicion que ratificala
disposicion adiciona primerade laLey Organica 12/1995, por |o que considera
incuestionable su caracter de Policiajudicial.

La Consulta niega asimismo la existencia de una relacion de primacia, subordinacién o
dependencia organica o funcional de otros Cuerpos respecto de los Cuerposy Fuerzas de
Seguridad del Estado, en especial con referencia a las unidades organicas especializadas de
Policia Judicia de la Guardia Civil y el Cuerpo de Policia Nacional y resalta que la Gnica
dependencia funciona constitucionalmente admisible es la debida a Jueces, Magistrados
y Fiscales.

Las posibilidades que se ofrecen «de lege lata» a SVA para desplegar sus facultades
sobre delitos diferentes del contrabando no comprendidos originariamente en el texto del
articulo 2 de laLey Organica 12/1995 no suponen un gjercicio arbitrario de su funcion, sino
gue son consecuencia directa e inevitable de la potestad que la Ley le confiere, potestad cuyo
gjercicio no queda restringido o exceptuado por e hecho bastante habitual de que la conducta
normativamente encuadrable en e concepto de contrabando se presente asociada a
comportamientos susceptibles de otras formas de tipificacion penal. La concurrenciade
competencias con €l Cuerpo Naciona de Policia o con la Guardia Civil puede ser
problemética porque la Ley Orgénica 12/95 no ha definido criterios de distribucion material o
geografica ni prevenido organismo o procedimiento alguno para dirimir las discordias que en
sentido negativo o positivo se puedan plantear en la asignacion de los casos. La consulta
anade que la deficiencia es de lamentar, y las posibilidades con las que cuenta el Ministerio
Publico paralograr alguna forma eficaz de coordinacion son més bien reducidas, pero esto no
puede conducir ala artificiosa restriccion del titulo legal que legitimaal SVA para participar
en el desempefio de lafuncién de Policiajudicia con plenitud de facultades dentro de lo que
es su ambito propio de competencia.

En su calidad de Policiajudicial le es de aplicacion a SVA lo dispuesto en € Titulo I11
del Libro 2. delaLECR, capitulo 5. del Titulo Il delaLOFCSYy en el Decreto 769/1987, de
19 de junio, con |la debida adaptacion a su régimen organico propio.

Cualquiera que sea € régimen de coordinacion y colaboracién con los Cuerposy
Fuerzas de Seguridad del Estado, lo indiscutible es que el SVA esta sujeto alas 6rdenes e
instrucciones de la Autoridad Judicia y Fiscal, de quien dependen funcionalmente y a quien
deben dar cuenta puntual de su actuacioén investigadora.

La Autoridad Judicial o Fiscal, en € desempefio de su funcién directora de la
investigacion procesal o preprocesal fijaran en cada caso, en funcion de las necesidades de la
indagacion, los modos de actuacion y coordinacion que se hagan precisos, sin perjuicio de que
no deben descartarse formas diversificadas de cooperacion institucional que en virtud de
convenios entre Administraciones puedan prevenirse parala mas eficaz prestacion del servicio.
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Diversos articulos regulan la dependencia funcional de la Policia Judicial. Baste
mencionar agqui que tanto €l art. 126 de la Constitucion como los arts. 446 y ss. de laLOPJ,
losarts. 283y ss. delaLCR y diversos preceptos, por giemplo losarts. 31y 35, delaL.O.
2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzasy Cuerpos de Seguridad del Estado establecen la
dependencia de la Policia Judicial y la actuacién de ésta bajo la direccién e instrucciones de
los Jueces, de los Tribunalesy del Ministerio Fiscal en sus funciones de investigacion penal.
Asimismo, especificamente respecto de los miembros del Ministerio Fiscal, el art. 4.4° del
EOMF reconoce al Fiscal lafacultad de dar a cuantos funcionarios constituyan la Policia
Judicial las érdenes e instrucciones procedentes en cadacaso y € art. 781 de la LECR otorga
alos Fiscales |a potestad de dar ala Policia Judicial instrucciones generalesy particulares que
estimen oportunas para el més eficaz cumplimiento de sus funciones.

La dependencia funcional, el deber de obedecer |as érdenes, directrices e instrucciones,
la obligacién de informacion sobre la evolucién de las investigaciones y la rendicion de
cuenta del resultado final respecto de Jueces, Tribunalesy Fiscales competentes, asi como la
supervision y direccion por éstosy su facultad de instar el gjercicio de la potestad disciplinaria
se regulan, por demés, con precision en el Real Decreto 769/1987 que contiene el Reglamento
de la Policia Judicial, desarrollando la L.O. 2/1986.

Abiertas unas diligencias judiciales, |a dependencia funcional respecto de estos actores
de la Administracion de Justicia -y principalmente de los Jueces- no presenta particulares
problemas, pero un aspecto en el que parece preciso incidir es en el establecimiento de un
adecuado marco de relaciones aln cuando no se hayan abierto alin diligencias judiciales, esto
es en sede de investigaciones preprocesal es.

Al respecto es preciso recordar 1o dispuesto en e art. 20 del Reglamento de Policia
Judicial. Dicho precepto dispone que “ Cuando los funcionarios integrantes de las Unidades
Organicas de la Policia Judicial realicen diligencias de investigacion criminal formalmente
concretadas a un supuesto presuntamente delictivo, pero con cardcter previo a la apertura
de la correspondiente actuacion judicial, actuaran bajo la dependencia del Ministerio Fiscal.
A tal efecto, daran cuenta de sus investigaciones a la Fiscalia correspondiente que, en
cualquier momento, podra hacerse cargo de la direccion de aquéllas, en cuyo caso los
miembros de la Policia Judicial actuaran bajo su dependencia directa y practicaran sin
demora las diligencias que el Fiscal les encomiende para la averiguacion del delito y el
descubrimiento y aseguramiento del delincuente”.

Con ello, se quiso disefiar un escenario de dominio del Fiscal sobre toda investigacion
criminal preprocesal o previa ala apertura de diligencias judiciaes, bien através de su propia
actividad investigadora (habilitada en €l art. 785 bis LECR), bien através de la direccion de la
investigacion policial. Pero las posibilidades normativas no han sido bien aprovechadas en la
préctica.?

Este concreto punto ha sido objeto de una Instruccion de la FGE, landm. 2/88, de cuatro de
mayo, sobre el Ministerio Fiscal y laPolicia Judicial, que para un adecuado y efectivo
cumplimiento de esta prevision establecié como necesario:
1°. Que los Fiscales Jefes de las Audiencias respectivas, despacharan, a menos semana mente,
con los Jefes de las Unidades Orgénicas Provinciaes de Policia Judicial, tanto del Cuerpo
Nacional de Policia, como de la Guardia Civil, aquellos asuntos que deba conocer € Ministerio
Fiscal en virtud de lo dispuesto en € art. 20 del citado Decreto.

[Sigue la nota en la pagina siguiente]
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En los delitos relativos a la propiedad industrial es particularmente interesante que en la
fase preprocesal la policiajudicial “cuente” con el Ministerio Fiscal, especialmente en las
operaciones que asi 1o demanden por su especial dimension o complegjidad, ya que ello puede
facilitar 1a obtencion de mejores resultados en cuanto que, ala especiaizacion policia en las
técnicas de investigacion précticay cientifica sobre el terreno, se sumaria la especializacion
del Fiscal en la determinacidn, aseguramiento y valoracion juridica de los elementosy
extremos que pueden constituir fuentes y medios de prueba, asi como los requisitos para su
validez sustancial, formal y procesal. Incluso el agraviado puede presentar denuncia ante el
Fiscal, y, atenor del art. 785 bis LECR, éste practicara é mismo u ordenara practicar ala
Policia Judicia las diligencias pertinentes, e instara del Juez de Instruccidn laincoacion de las
diligencias previas con remision de lo actuado, poniendo a su disposicion a detenido, g, lo
hubiere, y los efectos del delito. Incluso, si 1o estima necesario, podra el Fiscal interesar del
Juez de Instruccion la préctica de aguellas diligencias que, por afectar a derechos
fundamental es, no pueda practicar u ordenar por si, tales como entradas y registros,
interceptacion de comunicaciones, etc...

Asi pues, los Fiscales pueden y deben utilizar las facultades que € art. 781 de la LECR
y €l art. 20 del Real Decreto de Policia Judicia les atribuyen, para promover, coordinar,
dirigir y, en cierto modo, controlar juridicamente® lainvestigacion policial preprocesal de los
delitos que puedan constituir €l objeto procesal de un proceso abreviado. En éste, los Fiscales
ostentan la facultad y tienen el deber de impartir tanto instrucciones generales como érdenes e
instrucciones particulares sobre casos concretos a la Policia Judicial®”.

[Continuacion de la nota de la pagina anterior]

2 Queéd Ministerio Fiscal asumieraladireccion de las investigaciones correspondientes en los

Supuestos que sean Necesarios.

Especiamente para que los derechos de | os ciudadanos y los principios legales de toda

investigacion sean cumplidos.

Lapropia Circular 1/1989 queriendo propiciar esta actividad detall6 incluso los cauces a utilizar

paraimpartirlas distinguiendo su carécter y su destinatario, estableciendo que:

1.- Lasinstrucciones generales alas Unidades de Policia Judicial sobre criterios de preferente
investigacion, modos de actuacion, coordinacion de investigaciones y otros extremos anal ogos,
durante la fase pre-procesal, esto es, a margen de las actuaciones judiciales en tramite se
impartiran através de los Jefes de | as distintas Unidades, conforme alo prevenido en el art. 20
del Real Decreto 769/1987.

2.- Lasinstrucciones generales alas Unidades de Policia Judicial, de tenor analogo al del apartado
anterior y en especia para la coordinacion de la investigacion de hechos concretos en los
distintos Cuerpos, durante la fase procesal, esto es, existiendo actuaciones judiciales; se
efectuaran através de las Comisiones Provinciaes de Coordinacién de la Policia Judicial .

3.- Lasinstrucciones de coordinacion de los distintos Cuerpos dependientes de las Juntas Locales
de Seguridad, deberan cursarse através de éstas, conforme a art. 54 delaL.O. F.CSE.

4.- Lasinstrucciones particulares en unainvestigacion policial en marcha se realizaran en los
términos del art. 20 del Real Decreto de PJ resefiado y la Instruccién 2/1988

5.-  Lasinstrucciones particulares a las Unidades de Policia Judicial adscritas alas Fiscalias 0 aotra
Unidad paralainvestigacion concreta de un caso, se impartiran através del Jefe de la Unidad o
alos funcionarios que practiquen lainvestigacion.
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Pero es preciso tener claro que la direccion de lainvestigacion policial o la delegacion
en ésta de la préctica de diligencias concretas no puede representar ni que €l Fiscal se
convierta en Jefe de la Policia, ni que dicha delegacién acabe constituyendo una autorizacion
paralalibre accion de la Policia, pasando a ser € Fiscal un mero homologador de las
actuaciones policiales. Por €llo, tanto si se dirige lainvestigacién policial como s se delega
en ésta la préctica de diligencias, las instrucciones del Fiscal deben ser [o mas precisas
posibles, marcando los limites de la actuacion y subrayando latitularidad del Ministerio
Fiscal como director o promotor de lainvestigacion, pero dejando siempre asalvo el
contenido de los respectivos campos: ala Policia Judicial corresponde la actividad
investigadora en €l terreno, utilizando las técnicas de investigacion cientificay practicaen la
gue son expertos,; a Fiscal la determinacion juridica de los e ementos y extremos que pueden
constituir fuentes y medios de pruebay los requisitos para su validez, formal y procesal, cuyo
cumplimiento para la investigacion policial deberd promover y hasta imponer.

IV. CONCLUSION

En e curso de los procedimientos seguidos por delitos relativos ala propiedad industrial
en genera y por delitos contra patentes de invencion o modelos de utilidad resulta preciso
tener bien presentes |os elementos que condicionan la prestacion de una adecuada respuesta
del sistema penal.

Partiendo de la conciencia sobre la problemética que dichos condicionantes generan, es
posible brindar una mejor respuesta en los procedi mientos penales a través de una
particularizada atencién a aspectos de la instruccién que resultan decisivos de caraaun
giercicio eficaz de lajurisdiccion. Ello implica adoptar una perspectiva dindmica de
intervencion penal en esta fase del proceso penal en los mencionados aspectos de preparacion
de fuentes de prueba, adopcion de medidas cautelares, practica de periciales cualificadas y
aseguramiento de responsabilidad civil. Asimismo resultaimprescindible que el desarrollo de
laintervencion procesal penal se produzca en un marco suficiente y adecuado de
comunicacion y relacion con quienes desempefian funciones de policia judicial.

El perfeccionamiento de la normativa organica, sustantivay procesal penal estambién
necesario. El Legislador deberiaremediar aspectos probleméticos como la yuxtaposicion
entreilicitos, ladiscutible suficiencia del dolo eventual, la persecucion sometida a denuncia,
la ausencia de normas expresas habilitantes de la aplicacion del régimen cautelar y
resarcitorio juridico-privado, o lainexistencia de especializacion jurisdiccional.

En cualquier caso, es preciso tener muy en cuenta que la proteccion de los derechos esta
sin duda condicionada por la normativa establecida, pero que en realidad no es &l derecho
penal, ni el civil, ni el mercantil, ni e administrativo lo que protege la propiedad industrial.

El derecho no protege nada por si solo. Son las personas quienes protegen los derechos. Esla
actitud, el interés, laaccion del elemento humano, 1o que acaba otorgando o0 no proteccion a
un derecho.
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Una normativa legal, por perfecta que sea, no es sino un instrumento. Un vehiculo que
hay que poner en marchay conducir. Latutela efectiva de los derechos esta sin duda
condicionada por la regulacién legal, pero es la actuacion de las personas que acaban siendo
responsabl es de su aplicacion la que determina que sirvan o no para el objeto para el que
fueron creadas. Eslaactuacion del primer agente policial, del primer Fiscal, del primer Juez
y de todos los demaés o0 sucesivos operadores intervinientes en el proceso penal laque vaa ser
determinante de que los mecanismos de respuesta penal funcionen correctamente, seimpidala
continuacién de la agresion al derecho y se eviten o remedien sus efectos.

Solo asi podrainvertirse la presente preferencia por laviacivil y dar sentido ala
intervencién penal con visos de satisfaccion de los intereses en juego.

[Fin del documento]



