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RESUMEN:

La propiedad industrial y el derecho de autor han tenido a lo largo de la
historia diferentes medios de proteccién. La propiedad industrial tutela las
creaciones del intelecto humano encaminadas a fomentar el progreso técnico,
que sirven para satisfacer las necesidades humanas y redundan en el desarrollo
econémico de un pais. La proteccién en nuestro sistema juridico es doble: civil
y penal. Aunque en principio la proteccién penal se considera como la mas
enérgica y eficaz, sin embargo, en la practica de hecho es la proteccién dispen-
sada por las leyes mercantiles las que suelen elegir las empresas para protegerse
contra las infracciones de la propiedad industrial. El derecho de autor protege
las obras de la inteligencia. También la proteccion es civil y penal. En ambas
instituciones, la propiedad industrial y la propiedad intelectual, se evidencian
graves deficiencias legislativas de cara a obtener una proteccién integra de las
facultades de los autores y creadores.

Palabras clave: Propiedad industrial, Patentes, Marcas, Disefios Industria-
les, Proteccién de la propiedad industrial. Derecho de autor. Proteccién de la
propiedad intelectual.

Clasificacién JEL: K22

ABSTRACT:

Throughout history, industrial property and copyright have had different
means of protection. Industrial property protects the creations of the human
intellect aimed at promoting technical progress, which serve to satisfy human
needs and result in the economic development of a country. Protection in our
legal system is twofold: civil and criminal. Although in principle criminal pro-
tection is considered the strongest and most effective, however, in practice it
is in fact the protection provided by commercial laws that companies usually
choose to protect themselves against infringements of industrial property. Co-
pyright protects works of intelligence. Protection is also double civil and crimi-
nal. In both institutions, industrial property and intellectual property, there are
serious legislative deficiencies in order to obtain full protection of the faculties
of authors and creators.

Keywords: Industrial property, Patents, Trademarks, Industrial Designs,
Protection of industrial property

JEL classification: K22
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1. PRELIMINAR

Las creaciones industriales en sus multiples manifestaciones (invenciones,
signos distintivos, disefios industriales, etc.) impulsan el progreso tecnoldgico
dentro de un mercado de libre competencia. La propiedad industrial se articula
sobre tres bases: novedad, actividad inventiva y aplicacion industrial. El primer
presupuesto para que la creacién industrial merezca la consideracién de obra
protegida es que sea una regla para el obrar humano original, cuyo requisito,
en su perspectiva objetiva, consiste en haber dado a luz un producto que aporte
y constituya una novedad frente a cualquier creacién industrial preexistente, o,
en otras palabras, que no se esté en el “estado de la técnica”. En segundo lugar,
para que sea tutelable, debe tener un caracter de obra creada, fruto del talento,
inspiraciéon o ingenio humano, de ahi que no se protejan los descubrimientos,
porque ya estan en la naturaleza y no responden al esfuerzo inventivo de la
persona humana'. Finalmente, la creacién debe tener, ademas, una dimension
practica; es decir, debe servir a fines técnicos o industriales destinados a satisfacer
necesidades humanas de caracter material.

Por su parte, la tutela juridica del derecho de autor se extiende a la obra lite-
raria, artistica o cientifica. Estas creaciones de la inteligencia tienen un contenido
ideal y estético, de manera que los productos que se cobijan bajo esta institucién
juridica estan dirigidos a satisfacer necesidades contemplativas e inmateriales de
la persona humana®. La propiedad intelectual ampara, pues, derechos expresados
de forma ideal que se reconocen o disfrutan a través de soportes materiales en
los cuales se representan y que es distinto del bien inmaterial®.

La propiedad industrial y el derecho de autor suelen encuadrarse a nivel
internacional bajo la denominacién de “propiedad intelectual”. Asi considerada,
hemos de decir que la expresion propiedad intelectual es polisémica. Alberga
distintos significados. En nuestros dias esta denominacion se utiliza con caracter
general, sobre todo en el plano internacional, para identificar el conjunto
de bienes intangibles incluidos en los derechos de autor y en la propiedad

"' VEGA VEGA, J.A., “La proteccién de las creaciones de la inteligencia. Referencia especial al
plagio”, Leccion inangural Curso Académico 2021-2022, Universidad de Extremadura, 2021, p. 2.
% Sobre el derecho de autor como institucién juridica digna de ser protegida puede verse el
andlisis critico de KINSELLA, N.S., Contra la propiedad intelectual, Unién Editorial, Madrid,
2019, pp. 13 ss.

? La inmaterialidad de la obra de la inteligencia contenida en un soporte material se refleja por
la doctrina en la conocida diferenciacion entre el corpus misticum y el corpus mechanicum de los
bienes inmateriales. El proceso de diferenciacién de ambos aspectos ha sido largo, ya que en un
principio no se diferenciaban o se consideraba partes de un todo.
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industrial’. En el ordenamiento juridico espafol la utilizacién de apellidos
diferenciadores -intelectual e industrial- deja clara la diferente naturaleza
juridica de estos institutos. Pero, en el orden internacional ambas facultades
suelen cobijarse bajo el rétulo general de propiedad intelectual (azo sensu). Asi
acontece, por ejemplo, en el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de
propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) de la OMC’, y en
la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unién Europea (EUIPO), encargada
de gestionar el registro de marcas y dibujos y modelos °.

Aun asi, hemos de concluir que los sobrenombres que reciben respectivamente
ambas propiedades no son muy precisos, pues hay que admitir que tanto en
la invencién industrial como en la creacién literaria o intervienen el ingenio
y la inteligencia del hombre. Por todo ello, parece mas acertado reservar la
expresion derecho de autor para lo que nuestro ordenamiento juridico entiende
como propiedad intelectual, y que asi se recoge en disposiciones del Derecho
comparado (Bélgica, Alemania, Italia, Portugal, Cuba, entre otros), y que ya
utilizaron algunas legislaciones o convenciones en los pasado siglos’. El hecho
de que el legislador espafiol haya optado casi siempre por la denominacién
de propiedad intelectual, criterio que se siguié en la Constitucion de 1978
y en la LPI de 1987, y que continda subsistente en el texto refundido de
1996%, no significa que tal expresién no sea criticable y que, por ende,
conduzca a confusién, habida cuenta que en el plano internacional el rétulo
propiedad intelectual es ambivalente. Con la distinciéon que hemos propuesto,
la denominacién “propiedad industrial” quedaria exclusivamente para las
creaciones industriales (patentes y disefos), mientras que los signos distintivos
y los nombres de dominio podrian encuadrarse como institutos del Derecho de
la competencia. El derecho de autor se reservaria para las creaciones literarias,
artisticas,... Asi, la denominacion propiedad intelectual (semsu lato) englobaria
todas las instituciones anteriores, de conformidad con lo que se estd imponiendo
en el orden internacional y en la legislacion de la Unién Europea.

4 AMOR FERNANDEZ, A., L« propiedad industrial en el Derecho Internacional, Ed. Nauta, Bar-
celona, 1965, pp. 9y 10.

> Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organizacién Mundial del
Comercio, firmado en Marrakech (Marruecos) el 15 de abril de 1994.

®Cf. VEGA VEGA, J.A., “La proteccion de las creaciones industriales...”, cit., pp. 2-3.

7 Por ejemplo, el Convenio de Berna de 9 de septiembre de 1886 se incliné por la expresién
derechos de autor.

8 Unicamente el Cédigo Penal en la reforma de 1963 utiliz6 la expresién “infraccién de los dere-
chos de autor” en su articulo 534, rétulo que desaparecié en el vigente Cédigo Penal de 1995.
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Los institutos juridicos de la propiedad intelectual e industrial han tenido
una evolucién paralela. Sin embargo, si queremos hacer una semblanza hist6-
rica, hay que tomar como referencia la evolucion del derecho de autor, que fue
la institucion que de forma primigenia dio cobertura juridica a las obras del
ingenio’.

La tutela de los derechos de autor' y de la propiedad industrial'' suele ser
doble: civil y penal. No obstante, hay que decir que, de estas formas juridicas
de defensa, la penal se considera ab limine la mas enérgica y eficaz, por cuanto la
indole de las sanciones, asi como el caracter publico de la norma, pueden actuar
como resortes intimidatorios y represores contra los posibles infractores de la
legalidad. En consecuencia, podria pensarse que la tutela civil siempre va a la zaga
de la penal, porque pareceria siempre mas conveniente para las posibles victimas
de estos delitos elegir preferentemente la norma punitiva para buscar mayor

? Puede estudiarse de una forma mds detenida la evolucién de la proteccién de las obras del
ingenio en nuestras monografias VEGA VEGA, J.A., E/ plagio como infraccion de los derechos de
autor, Ed. Reus, Madrid, 2018, pp. 13-31, y Proteccion de la propiedad intelectual, Ed. Reus, Ma-
drid, 2002, pp. 25-77.

19 Sobre la proteccién de los derechos de autor, puede verse, ademas de otras obras que se citan
a lo largo del trabajo: ALGARDI, Z.0., La tutela dell “opera delll “ingegno e il plagio, Ed. Cedam,
Padova, 1978, pags. 33-ss.; CARUSO, M.A., lemi di diritto dei beni immateriali e della concorren-
za, Giuffre Editore, Milano, 2011, pags. 103-244; ORTEGA DOMENECH, J., El devecho de
autor en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, Ed. Reus, Madrid, 2013, pdgs. 14 ss.; RECH, P,
Le droit d’ auteur une nonvelle forme de propriété, Gembloux, 1969, pags. 5 ss.; STROMHOLM, S.,
Le dyoit moral de | autenr, 1, Stockholm, 1967, pags. 47 ss.; VEGA VEGA, J.A., Proteccion de la
propiedad intelectual, Ed. Reus, Madrid, 2002, pags. 273-285.

' Sobre las facultades e infracciones sobre propiedad industrial puede verse BERCOVITZ, A.,
Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial en la Unién Europea, Ed. Aranzadi, Cizur Menor,
2007; BIANCHI PEREZ, P, “La importacién como delito contra la propiedad industrial”,
Revista Penal, n° 22 (2008), pp.3-15; CARRASCO PRADAS, “Repercusion del acuerdo sobre los
ADPIC en el Derecho espaiiol de propiedad industrial”, en DPIOMC, 1, Madrid, 1997, pags. 387
y ss.; FERNANDEZ-NOVOA, C., OTERO LASTRES, J.M., y BOTANA AGRA, J.M., Manual
de la propiedad industrial, Ed. Marcial Pons, 2* Ed. Madrid, 2013; MAPELLI CAFFARENA,
B., “Consideraciones en torno a los delitos contra la propiedad industrial”, en La ciencia del
Derecho penal ante el nuevo siglo. Libro homenage al Profesor Doctor José Cerezo Mir (Coord. J.L. Diez
Ripollés) Ed. Tecnos, Madrid, 2002, pags. 1409-ss; ; MORENO MARTINEZ, J., Problemditica
actual de la tutela civil ante la vulneracion de la propiedad industrial e intelectual, Ed. Dykinson, Ma-
drid, 2017; OTERO LASTRES y otros, Comentario a la Ley de Patentes, en Ed. Praxis, Barcelona,
1989; PANEL, E., La protection des inventions en Droit Européen des brevets, Paris, 1977, pags. 61 y
ss.; PAREDES CASTANON, J., La proteccién penal de las patentes ¢ innovaciones tecnoligicas, Ed.
McGraw-Hill, Madrid, 2001, pags. 130 ss.; VEGA VEGA, J.A., “ El plagio de las obras y los
delitos contra la propiedad intelectual”, en AA.VV. Propiedad intelectual e industrial, conexiones y
puntos de encuentros (Coord. C. Valdés Diaz), Ed. Reus, 2018, pp. 195-249.
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amparo contra las infracciones de sus derechos'?. Sin embargo, en la prictica no
es asi, ya que la tutela civil también proporciona resortes suficientes. Ademads,
los tipos penales de estos delitos son muy exigentes, por lo que no siempre que
exista, por ejemplo, un plagio podemos decir que estamos ante un ilicito penal.

En el ordenamiento juridico espanol la libertad de creacién o produccién
literaria, artistica y cientifica representa un valor cultural y esta protegida como
un derecho fundamental en nuestro ordenamiento constitucional {art. 20.1.b)
CE}l. Sin embargo, el producto que nace del ingenio de la persona -esto es la obra
de la inteligencia- se tutela en Espana mediante una ley ordinaria, contenida
en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, ademas de diversos
reglamentos que completan su regulacién en determinados aspectos'®. Nuestra
Carta Magna reconoce, por tanto, como derecho fundamental la libertad de
“crear”, pero no protege de igual forma el producto surgido del ingenio de
la persona humana'®. En suma, se diferencia entre el derecho a la libertad de
creacién de una obra del espiritu, que se protege constitucionalmente, y los
derechos que corresponden a un autor o titular en relacién con la obra creada,
que son tutelados por una ley ordinaria, que por su propio alcance y contenido
determina que los derechos concedidos a los autores (en sentido amplio) no
tengan la condicién de fundamentales.

El Cédigo Penal, por su parte, sanciona las infracciones mas groseras de
contenido econémico que puedan producirse contra la propiedad intelectual.
Este rango de protecciéon normativa, por disposicién constitucional, pertenece
al Estado (art. 149.1-6* CE). Los requisitos y exigencias de los distintos tipos
penales existentes en nuestra legislacion punitiva y el hecho de que se limiten
a infracciones de alcance netamente econémico dificultan en la practica la
via penal, de ahi que muchos perjudicados prefieran acudir directamente al
ejercicio de acciones civiles.

12 PORTELLANO DIEZ, P, “Los nuevos delitos contra la propiedad industrial. Reflexiones de
un mercantilista”, en RDM (1996), pags. 715 y ss.

13 Entre los reglamentos que completan la regulacién normativa de la Ley de Propiedad Inte-
lectual, hemos de citar el Real Decreto de 3 de septiembre de 1880, por el que se aprueba el
Reglamento para la ejecucion de la Ley de 10 de enero de 1879 sobre propiedad intelectual,
cuyo texto estd parcialmente vigente; Real Decreto 281/2003, de 7 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento del Registro General de la Propiedad Intelectual; Real Decreto
224/2016, de 27 de mayo, sobre las obras huérfanas, entre otros.

1 Hay que tener en cuenta que unicamente a la persona fisica se le reconoce por el ordena-
miento juridico con capacidad de crear obras de la inteligencia, puesto que a la persona juridica
solo muy restrictivamente se le reconocen ciertos derechos, y, por ahora, los ingenios de la
robdtica no son sujetos de derecho, y por tanto no podriamos considerarlos autores de obras
del ingenio (cfr. art. 5 LPI).
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Los estatutos de autonomia, sin competencias directas sobre legislacion
de propiedad intelectual, se limitan eufemisticamente a regular en el dmbito
juridico-publico la ejecucion de la normativa civil sobre la materia en virtud de
las competencias transferidas a las Comunidades Auténomas. En efecto, aunque
en el propio texto constitucional se consagra la exclusividad del Estado sobre
legislacion de propiedad intelectual (art. 149.1-9* CE), todos los estatutos de
autonomia regulan aspectos de la materia. Se suscita asi la cuestion de conocer
el alcance competencial de ambito estatal en relacién con el autonémico y
analizar las posibles colisiones y conflictos que pueden aflorar en la practica en
lo relativo a la interpretacion y ejecucion de la normativa legal .

Dado que el Cédigo Penal solo sanciona conductas infractoras de los derechos
de propiedad intelectual cuando tienen un alcance de perjuicio patrimonial, se
revela una inadecuada defensa de los derechos morales en la esfera punitiva,
ya que su proteccion -aunque pudiera considerarse incluida desde el punto de
vista indemnizatorio en los diferentes tipos penales- se hace siempre desde la
6ptica de la tutela de los derechos de explotacién.

De todos modos, también hemos de convenir que los requisitos y exigencias
de los distintos tipos penales en propiedad industrial e intelectual dificultan en la
practica la sancién penal, de ahi que muchos perjudicados acudan directamente
al ejercicio de las acciones civiles, maxime cuando lo que interesa a los titulares
de derechos es el cese de la actividad ilicita y la condigna reparacion de los
dafos y perjuicios sufridos. Y es palmario que la legislacion civil/mercantil
en estos ambitos procura una tutela bastante efectiva, habida cuenta que el
ordenamiento procesal civil arbitra medidas cautelares con una tramitacién
mas 4gil y directa. A todo ello hay que anadir que la jurisdiccion civil cuenta
con 6rganos mas profesionales y especializados en la materia, como son los
Juzgados de lo Mercantil en Espafia.

De esta forma, la via penal quedard reservada, ademds de las causas que se
activen de oficio por el Ministerio Fiscal, a determinados supuestos en que, por
la indole de la infraccion o del sujeto activo del delito, se considere mas opor-
tuna. Asi, en primer lugar, puede acudirse al procedimiento penal cuando no
se haya identificado inicialmente al infractor y se necesite una averiguacion de
sus circunstancias, dado que, como sabemos, la jurisdiccién penal cuanta con
medios més adecuados para la investigacion (Ministerio Fiscal, Policia). También
se elegira la via penal cuando el reo sea insolvente y se comprenda de antemano
que la indemnizacion y las costas van a resultar de dificil cobro, y sea por tanto

5 Sobre la cuestion de las competencias estatales y autondmicas en materia de derechos de au-
tor, puede verse VEGA VEGA, J.A., “Competencias estatales y autondmicas en materia de propiedad
intelectual, Ed. Reus, Madrid, 2021, pp. 46-96.
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mds operativo actuar en una jurisdiccién mas econémica. Y, por Gltimo, también
podra acudirse preferentemente al procedimiento criminal cuando exista una
pluralidad de sujetos activos o de delitos en masa y la victima esté interesada en
impedir con medidas mas contundentes la reiteracién de las conductas infractoras.

2. DERECHO DE AUTOR VERSUS PROPIEDAD INDUSTRIAL
2.1. EL DERECHO DE AUTOR

Una adecuada caracterizacion de las facultades que se cobijan bajo el derecho
de autor exige analizar la naturaleza juridica de este instituto confrontada con
la propiedad industrial, pues es l6gico pensar que, de acuerdo con la naturaleza
juridica atribuida a estas propiedades especiales, se acomode, en cada caso, la
proteccién civil o penal'®. Por esta razén, de lo primero que vamos a ocuparnos
es de exponer brevemente la naturaleza juridica de los derechos que se cobijan
bajo el rétulo «derecho de autor o propiedad intelectual” para compararlos con
la “propiedad industrial”"’.

El derecho de autor puede concebirse y protegerse de modo diferente segtin
los diferentes ordenamientos juridicos. En esta institucién juridica subyace
fundamentalmente la idea de tutelar la obra de la inteligencia como expresion
maxima del ingenio creador del hombre. La amplia y profunda problematica
de la cuestién ha producido muchas respuestas doctrinales, lo que demuestra
su nada fécil catalogacion dentro de cualquier ordenamiento.

En este trabajo, dado su objeto, no vamos a extendernos en la consideracion de
las diferentes doctrinas que se han dado al respecto, bastenos decir que seguimos

18 que estriba principalmente en considerar que

la teoria del “monismo integral
en la propiedad intelectual se produce una combinacién inescindible de facultades
morales y patrimoniales. Las facultades de los autores e intérpretes se conjugan
en la tutela de los intereses morales y econémicos, ejercitados desde un tnico

objeto, cual es la obra de la inteligencia. La obra protegida Gnicamente puede

16 vid. BERNHARDT, W., Lehrbuch des dentschen Patentrechts, 3, Aufl., Munich, 1993, pags. 23
y ss.

'7 Sobre las llamadas zonas fronterizas entre el derecho de autor y la propiedad intelectual,
puede verse ANTEQUERA PARILLI, R., “Los grandes principios del derecho de autor y los
derechos afines y conexos a la luz de la jurisprudencia comparada y comentarios”, Estudios de
derecho de autor y derechos afines”, Ed. Reus, Madrid, 2006, pags. 17-24.

8 Vid. GRECO, P, y VERCELLONE, P, Tiatatto di diritto civile italiano, 111, 11* ed., Giuffre
Editore, Ed. Milano, 1974, pp. 40 y ss.;
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valorarse teniendo en cuenta su doble aspecto de criatura espiritual del autor y
de bien econémico, perteneciente como tal a la categoria de bien inmaterial.

De acuerdo con estas ideas podemos establecer como presupuestos necesarios
para el establecimiento de una adecuada proteccién del derecho de autor los
siguientes:

1°) La propiedad intelectual o derecho de autor es un bien inmaterial de
naturaleza suz generis. En consecuencia, la denominacién de propiedad adolece de
falta de rigor técnico, habida cuenta que tal consideracion se asimila al concepto
genérico del dominio, instituto de hondo contenido patrimonial que no puede
servir para albergar las facultades morales o ideales del derecho de autor. A lo
sumo, podemos admitir que se trata de una forma especialisima de propiedad?’,
a la que los patrones de este instituto le vienen pequefos.

2°) El derecho de autor se caracteriza por ofrecer una doble vertiente. De un
lado, existe una esfera moral, que es la manifestacion de la personalidad concreta
de una persona fisica o grupo colectivo creador, mediante recursos intelectuales,
en una obra de ingenio. Por tanto, todo lo que afecte a la paternidad o maternidad
de la obra, a la reputacién del autor o a la integridad de la obra viene a ser una
expresion de los atributos de la individualidad o personalidad del sujeto que la
ha engendrado. De otro lado, se aprecia una serie de facultades de naturaleza
econémica que permiten al titular -no solo al autor o intérprete- disfrutar
exclusivamente, como derecho patrimonial, de los rendimientos de su propio
ingenio mediante lo que se denomina roya/ties o regalias.

3°) De esta facultad creadora participa la sociedad, a la que sirve de elemento
dinamizador de su acervo cultural y como tal se protege constitucionalmente y
con leyes ordinarias?'.

4°) En consonancia con lo hasta aqui acotado, podemos colegir que, de cara a
la tutela, la norma juridica debe contemplar el derecho de autor como un instituto
especial, de naturaleza suz generis, de ahi que no sean vilidas en la actualidad las
antiguas concepciones de estafa, falsificacion, usurpacion, hurto, defraudacion,
etc., para referirnos a sus infracciones. En otras palabras, no podemos soslayar
que, bajo este instituto, al que la norma juridica protege, pululan una gama de
ideas e inspiraciones intimas del ser humano, todo simbiéticamente complejizado,
de tal forma que puede decirse que tiene una entidad auténoma que alberga

19 Para un andlisis de la naturaleza juridica de la propiedad intelectual, véase VEGA VEGA,
J.A., Proteccion de la propiedad intelectual, cit., pp. 95-105.

2O RECHT, P, op. cit., ppp. 7 ¥ ss.

21 Confréntense los arts. 20 y 46 de la Constitucién Espafiola y el art. 40 de la vigente Ley de
Propiedad Intelectual de Espana.
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derechos ideales o espirituales y patrimoniales. Ademds, no hay que olvidar que
también estan en juego, como otro aspecto mas del bien juridico protegido,
intereses supraindividuales de claro matiz socioeconémico, como son la tutela
de la cultura o el destinatario o consumidor.

De acuerdo con estos presupuestos, las infracciones de la propiedad intelectual,
desde el punto de vista penal, no pueden encuadrarse bajo ningun tipo de delito
clasico. Las violaciones de los derechos de autor, dada su complejidad simbidtica,
han de concebirse como delitos su#z generis, auténomos e independientes, cuya
proteccidon punitiva, al igual que la civil, debe inspirarse en la complejidad del
bien juridico protegido.

2.2. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Las creaciones industriales que sirven al progreso técnico también pertenecen
a la categoria de bien inmaterial®*. Las facultades comprendidas en este instituto
carecen en mayor medida de naturaleza espiritual. Practicamente solo el derecho
a ser mencionado como inventor de una patente puede considerarse un derecho
moral (cf. art. 14 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes). Por tanto,
hemos de concluir que, mientras en la propiedad intelectual existen derechos
patrimoniales y morales, en las creaciones industriales casi todas sus facultades
son de indole econémica, primando por tanto el contenido patrimonial, lo que
supone que estén concebidas para ser explotadas comercial o industrialmente®.

Para poder distinguirlas mejor de los derechos de autor, digamos que las facul-
tades insitas en las creaciones industriales vienen caracterizadas por lo siguiente:

1°) Son bienes inmateriales de uso o explotacion exclusiva: Las invenciones o creacio-
nes industriales que conceden a su titular un derecho de explotacion en exclusiva,
por lo que podra defender erga omnes estos derechos de propiedad industrial. Esta
caracteristica pone de relieve que se trata de un bien con facultades de indole
patrimonial (cfr. arts. 59 ss. Ley de Patentes; arts. 34 ss. Ley 1/2001, de 17 de
diciembre, de Marcas; arts. 45 ss. Ley 20/2003, de 7 de julio, de Proteccién
Juridica del Disefio Industrial, entre otras).

22 Cfr. BERNHARDT, ., Lehrbuch des deutschen Patentrechts, 3, Aufl., Miinchen, 1993, pp. 23
ss.; BAYLOS CORROZA, H., Tratado de Derecho Industrial, 2* ed., Madrid, 1993, pp. 20 ss.;
DIAZ VELASCO, M., “Concepto de la propiedad industrial”, en Estudios ¢ Informes sobre Propiedad
Industrial, Barcelona (1977), pags. 17 y ss.; ROGEL VIDE, C., “Disefios, propiedad intelectual
y propiedad industrial”, en Estudios completos de Propiedad Intelectual, Vol. 11, Ed. Reus, Madrid,
2006, pags. 51-75.

2 Puede verse: VAN EMPEL, M., The Granting of European Patents, Leyden, 1975, pags. 33 y ss.

104 ISSN: 0212-7237 Revista de Estudios Econdémicos y Empresariales, Num. 34, 2022, pp. 95-128



Consideraciones de politica legislativa sobre la proteccion civil y penal de la propiedad intelectual industrial

2°) El bien juridico protegido tiene varios aspectos: La norma juridica dictada para
la proteccién de la propiedad industrial responde, en primer lugar, al interés
individual de los titulares de estos derechos, como reconocimiento a su esfuerzo
investigador o para que sirva de signo distintivo de los bienes y servicios en el
mercado frente a los de la competencia. En segundo lugar, estd encaminada
a dispensar una proteccion a los consumidores, a fin de preservar el derecho
a elegir bienes en el mercado. Asimismo, con estas normas, se tutela el orden
socioeconémico, en el que se encuadra el propio interés del Estado en mantener
un régimen de libre competencia como instrumento necesario para impulsar
la innovacién tecnoldgica, elevar el nivel de competitividad de la economia y
buscar la eficiencia del mercado, que, a la postre, sirve para alcanzar el progreso
y el bienestar econémico?*.

3°) Temporalidad: Los derechos de propiedad industrial suelen caducar por
el paso del tiempo, y asi, por ejemplo, a los 10, 20 o 25 afios algunos fenecen,
aunque sean renovables en algunos casos (cfr. arts. 31-33 LM, art. 58 LP, arts.
43 y 44 LRJPDI). En todo caso, aunque se prorroguen indefinidamente en el
caso de las marcas, no por ello pierden su naturaleza de temporales, puesto que
no son derechos perpetuos. Por excepcion, podriamos considerar perpetuo el
derecho a ser mencionado como inventor de la patente frente al titular de la so-
licitud de la patente y de la patente (art. 14 LP), si bien hay que tener en cuenta
que, cuando caduca o se extingue el derecho a la explotacién de la patente, el
ejercicio de tal derecho serd practicamente anecddtico y tendrd un mero efecto
honorifico, dada la pérdida de utilidad de la patente®. En todo caso, como tal
derecho moral, siempre podra solicitarse judicialmente el reconocimiento a la
condicién de inventor de una patente concreta®.

24 Para estas cuestiones puede verse VEGA VEGA, J.A., “El plagio de las obras y los delitos
contra la propiedad intelectual”, en AA.VV. Propiedad intelectual e industrial, conexiones y puntos
de encuentros, cit., pp. 200-202.

 La justificacién de la temporalidad tiene mas razén de ser en este instituto que en la propiedad
intelectual, ya que, de un lado, es mds conveniente que el progreso técnico o industrial no per-
manezca ad perperunm en manos de un particular, pues de este modo el paso al dominio publico
permitird disfrutar al resto de la sociedad de esos avances. Y, de otro, porque muchas invenciones,
trascurridos cierto tiempo, quedan obsoletas por la puesta en el mercado de otras novedades, de ahi
que resulte absurdo mantener una tutela innecesaria.

%6 La verdad es que el articulo 14 LP solo alude al derecho a ser mencionado como inventor
frente al titular de la solicitud de la patente o de la patente, pero somos de la opinién que
también podria ejercitarse cualquier accién contra la persona que, por ejemplo, se irrogara la
condicién de inventor de una patente o adjudicara tal titulo a otra persona. Podria considerarse
como la tutela de un derecho moral u honorifico o de una situacién juridica, dado que existe
un interés a proteger (art. 5 LEC). Podrian también ser de aplicacién por analogia las normas
de la propiedad intelectual.
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4°) Son enajenables: Los derechos de propiedad industrial pueden transferirse
o cederse de forma definitiva o temporal por todos los medios que el derecho
reconoce de conformidad con lo establecido en las leyes (cfr. art. 46 LM, arts.
83 y ss LP y arts. 45 ss. LPJDI).

5°) Comportan normalmente obligaciones para poder disfrutar de los mismos: Para
no perderlos, los derechos de propiedad industrial conllevan el deber juridico de
explotarlos, habida cuenta el caracter de utilidad que tienen para la sociedad?’
(ver arts. 90 LB, 39 LM y 71 LPJDI), asi como la obligacién de pagar tasas (art.
32 LM, arts. 47, 108 y 182 LB, y art. 44 LPJDI). En estos deberes se diferencia
la propiedad intelectual de los derechos de autor, dado que estos ultimos no
comportan ninguna obligaciéon de explotar, ni por tanto se pierden por el no
uso. Tampoco el titular de derechos de autor debe pagar tasas para el manteni-
miento del derecho.

6°) Delito sui géneris: Dada la naturaleza de bien inmaterial y la complejidad
de las facultades que se cobijan bajos los derechos de propiedad industrial®, a
lo largo de la historia y en consonancia con las ideas imperantes en cada pais,
se ha buscado su encuadre en una forma tipica de infraccién para procurar su
tutela penal. Y la jurisprudencia y los autores han intentado buscar explicacio-
nes y concordancias légicas a través de textos oscuros y contradictorios -leyes
de propiedad industrial y c6digos penales- con la intencién de que se cumpliese
el proposito del legislador, que no es otro que asegurar al titular su derecho y
castigar su infraccion. En este desarrollo la propiedad industrial ha ido pareja con
la propiedad intelectual. Por tanto, también su perseguibilidad, dada la com-
plejidad del bien juridico protegido, debe encuadrarse en un delito suz generis™.

7°) Se diferencia de la propiedad intelectual por su dinamicidad. A pesar de la si-
militud en la nomenclatura entre propiedad intelectual y propiedad industrial,
y que siempre han venido siendo tratadas como instituciones siamesas, al menos
desde el punto de vista de la proteccién penal, hemos de decir que son institutos
bastante diferentes. La propiedad intelectual tiene una esencia y una existencia
mas estatica, en tanto que la propiedad industrial es mas dinamica. Podriamos
asi hablar de propiedad estatica frente a propiedad dindmica. O, lo que es lo

27 KOLLE, G., “Technik, Datenverarbeitung un Patentrecht”, en Gewerlicher Rechtsschutz und
Urbeberrecht (1997), pags. 58 y ss.

%8 Para comparar con una cuestién analoga puede verse: CABANELLAS, G., “La propiedad inte-
lectual y la teorfa de los derechos de propiedad. Observaciones criticas”, en RGD, nums. 544-545

(enero-febrero 1990), pags. 299-305. )
%2 Sobre el particular puede consultarse SANCHEZ ARROYO, E., Protecciin penal del derecho de
autor, tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 1963, p. 58

106 ISSN: 0212-7237 Revista de Estudios Econdémicos y Empresariales, Num. 34, 2022, pp. 95-128



Consideraciones de politica legislativa sobre la proteccion civil y penal de la propiedad intelectual industrial

mismo: la creacién intelectual pertenece al mundo de la cultura y la creacién
industrial al mundo de la técnica®.

Asi, cuando decimos que las obras del ingenio con fondo artistico, literario
o cientifico se caracterizan por la “estaticidad”, estamos entendiendo que estas
obras son mads aptas para ser disfrutadas de forma contemplativa o sin accién por
el destinatario; en otras palabras, vienen a satisfacer necesidades psicologicas,
ideales 0 meramente intelectuales o culturales, frente a la dinamicidad de los
resultados de las obras de los inventores, que tienen un sentido mas practico e
industrial, y que sirven sobre todo para satisfacer necesidades materiales’'.

En suma, la propiedad industrial, desde el punto de vista del destinatario o
consumidor, tiene un cardcter pragmatico y técnico, en cuanto colma primero
exigencias fisicas o materiales del ser humano, en tanto que la propiedad
intelectual, con un cardcter mas contemplativo, atiende a la satisfaccion de
necesidades espirituales o ideales®”.

3. EVOLUCION LEGISLATIVA DE LA PROTECCION DE LA PROPIE-
DAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

3.1. ANTECEDENTES

La primera forma de proteccion genérica del derecho de autor se suele hacer
recaer en la Ley inglesa de 10 de abril de 1710 (The Queen Ann “s Law), por la que
se reconocen derechos de reproduccion con una duracién limitada y variable®.

Por su parte, la Asamblea revolucionaria francesa, que habia abolido todos
los privilegios, consagra la propiedad intelectual como un auténtico derecho en
sendos Decretos de 13 y 19 de enero de 1791 sobre facultades de representacion,
y en el de 19-24 de julio de 1793 sobre derecho exclusivo de escritores,
compositores de musica, pintores, dibujantes, etc., a sus producciones, si bien
con ciertos limites temporales (hasta 10 anos después de la muerte del autor).
El Decreto de 5 de febrero de 1810 ampli6 los plazos de proteccion hasta los
veinticinco afios. Las campafas napolednicas expandieron las ideas revolucionarias
y difundieron la proteccién juridica de la entonces propiedad intelectual.

30 véase al respecto de la naturaleza de los bienes inmateriales, CARUSO, M. A., “Temi di diritto
dei beni immateriali e della concorrenza, Ed. Giuffre Editore, Milano, 2011, pdgs. 103-104.

31 Opinién que compartimos con VEGA VEGA, J.A., "La proteccién de las creaciones de la
inteligencia referencia especial al plagio”, Leccidn Inaugural Curso Académico 2021-22. Publica-
ciones de la Universidad de Extremadura, Céceres, 3 septiembre 2021, pp. 4-5.
32SANCHEZ ARROYO, E., op. cit., pags. 6-7.

33 Cfr.: DOCK, M., Etudes sur droit d” anteur; Paris, 1963, p. 62 ss.; ROGEL VIDE, Autores, coantores y
propiedad intelectual, Ed. Tecnos, Madrid, 1984, pp. 28 y ss.; SANCHEZ ARROYO, E., op. cit., p. 61.
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En Alemania es controvertido el origen de la proteccién del derecho de autor.
Algunos han sostenido que la aparicién en tal nacién se remonta al afio de
1690°*. Para otros, la fecha en que comienza a protegerse al titular de derechos
autor debe considerarse como la de 1726. No han faltado quienes la fijan en el
afio de 1730%. Con un criterio mas realista, podemos decir que la primera Ley
federal sobre derechos de autor entré en vigor el 9 de noviembre de 1837,y que,
con anterioridad, en 1794, el Codigo Civil ya reconocia derechos de editores y
autores’®.

Los Estados Unidos de América amparan por vez primera el derecho de autor
en el articulo 1°, seccion 8%, de la Constitucion de 1787, en el que se reconocia
la facultad de estimular el desarrollo de las letras y artes y establecia normativas
en cuanto a su proteccion. La primera Ley federal fue la Copyright Act de 1790.

En Italia, la primera regulacion sobre la materia se alcanza a principios del
S. XVI con el privilegio otorgado a Juan de Spira por el Senado veneciano para
imprimir y explotar obras, como reconocimiento a su labor introductoria de la
imprenta en Italia. En 1470, el Senado de Venecia habia proclamado la total
libertad de la industria impresora. Encontramos otro Decreto sobre privilegio
en el ano de 1603, que también ignora la existencia del autor y no reconoce mas
que el derecho del impresor; el privilegio es temporal. El caracter de derecho
perpetuo se alcanza durante el periodo que va desde 1780 a 1789.

Mediante Ley de 8-20 de enero de 1830, la extinta URSS protege las obras
literarias, las musicales por Ley de 1845, y las artisticas en el anio 1847. Estas son
las primeras leyes sobre la materia que se encuentran en su historia legislativa.

En Espana, las ideas filoséficas, sociales y juridicas sembradas por la Ilustracién
penetraron con mas intensidad a raiz de la Guerra de la Independencia. En
Francia, en 1777, se habia reconocido que la gracia de los privilegios tenia una
naturaleza solemnemente juridica; no se trataba, pues, de una prebenda, tenia
rango juridico que, tras vacilaciones y enconados enfrentamientos, se reconocerd
como tal derecho en 1793.

Los problemas constitucionales espafoles aplazan el reconocimiento legal de
los derechos de autor. Su aceptacion se perfila por Decretos de 10 de noviembre
de 1810y 10 de junio de 1813, legislados por el poder de la nacién constituido
en las Cortes de Cadiz. El primer Decreto consagra la libertad politica de la
imprenta. El segundo concede al autor el goce exclusivo del derecho de reimprimir
sus obras en vida, derecho que se transmitia a los herederos durante diez afios
después de la muerte de aquél, en caso de que la obra hubiese visto la luz; en

3 KOHLER, K., Urheberrecht an Schrifterken und Verlagsrecht, Stuttgart, 1907, p. 68.
3 RECHT, P, Le droit d’autenr une nuovelle Jforme de propriété, Gembloux, 1969, p. 23.
3 DOCK, M., “Génese et évolution de la notion de propriété littéraire”, RIDA, LXXIX (1974), p. 201.
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su defecto, el computo del tiempo se postergaba a la primera publicacién de los
herederos. Para los entes colegiados, el plazo era de 40 afios desde la fecha de la
publicacion. Después el libro caia bajo el dominio publico. Se concedia, ademas,
una tutela juridica para los supuestos de usurpacion y fraude de los derechos
de autor. No cabe duda que el maximo acierto de esta disposicién radica en la
supresion del cardcter perpetuo del derecho de autor. Es obvio que sus causas
obedecen mas al espiritu liberal de la época -que consideraba al hombre como
elemento aislado en la sociedad- que a motivos sociales; pero, en cualquier caso,
nos agrada la idea de que se limitara un derecho que por su naturaleza no es
perpetuo’’.

El Decreto de 7 de junio de 1812 vino a determinar el procedimiento a seguir
en la incriminacion de los delitos cometidos por los diputados como autores de
impresos constitutivos de abusos de la libertad de imprenta®.

Las Cortes de Cadiz dieron un gran impulso a la proteccién del derecho de
autor al publicar el Decreto de 10 de junio de 1813, sobre “Reglas para conservar
a los autores la propiedad de sus obras”, en el que sin embargo latia atin un
matiz de privilegio mas que de derecho.

Por el manifiesto de Valencia de 4 de mayo de 1814, Fernando VII declaré
nulo los acuerdos de las Cortes de Cadiz, y el 5 de junio de 1817 restablecié la
legislacion recopilada, ordenando, ademas, que el Consejo renovase la publicacion
de las leyes penales que regian acerca de los delitos de prensa en relacion con la
propiedad de los autores sobre sus obras.

3.2. LA CUESTION EN EL ORDENAMIENTO JURIDICO ESPANOL

Un detenido examen de las legislaciones penales mas evolucionadas sobre
propiedad industrial y derecho de autor pone de relieve que las viejas concepcio-
nes de falsificacion, defraudacion, usurpacion o hurto con las que a lo largo del
siglo XIX y parte del XX se venia calificando a las infracciones contra el derecho
de autor han desaparecido como férmulas validas para tipificar estos delitos.
En la mayoria de los cédigos penales que en la actualidad acogen estas infrac-
ciones se constata la tendencia a tipificarlas, no ya como delitos estrictamente

37 Cf. SANCHEZ ARROYO, E., op. cit., p. G6.
3% Se introduce el sistema del juicio por jurado. Cf. CENDAN PAZOS, E., Historia del Derecho
espafiol de prensa e imprenta, Madrid, 1974, pp. 100-101.
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patrimoniales, sino, en términos actuales, como infracciones contra el orden
socioeconémico”, de contenido auténomo o suz géneris.

Los delitos contra los derechos de autor y la propiedad industrial deben cali-
ficarse como delitos “sui géneris” en atenciéon a que son conductas que pueden
atacar no solo facultades patrimoniales e ideales de sus titulares -esto Gltimo en
el caso de los derechos de autor-, sino que también tienen trascendencia social,
dado que, de una parte, con la tutela de los derechos de propiedad intelectual,
como hemos dicho mds arriba, se salvaguardan cuestiones de indole cultural y
social, y, de otra, con la tutela de la propiedad industrial se protegen intereses
supraindividuales, tales como el funcionamiento eficiente del mercado o la
libertad de competencia, sin olvidar intereses cientificos y técnicos de honda
incidencia econémica, ya que la explotacién de estos bienes favorecen los des-
cubrimientos, la innovacién y las mejoras industriales, asi como el bienestar y
el progreso material de la humanidad.

En la mayoria de los ordenamientos juridicos, también en el espafiol, estas
propiedades especiales han venido siendo amparadas, desde el punto de vista
penal, de forma pareja, como hermanas siamesas. En un principio, tipificados
siempre como delitos de defraudacion (contrefacon), encajados dentro de los delitos
contra la propiedad o el patrimonio y, después, en atencion a su naturaleza mds
compleja, como acciones penales contra el orden socioeconémico™, y siempre,
en nuestra legislacién punitiva, concretando la mayor o menor gravedad del
injusto en clave puramente econémica.

Las Cortes de Cadiz dieron un gran impulso a la proteccién del derecho de
autor al publicar el Decreto de 10 de junio de 1823, sobre “Reglas para conservar
a los autores la propiedad de sus obras”, en el que sin embargo latia atin un
matiz de privilegio més que de derecho.

El primer Codigo punitivo espafiol de 1822, en su articulo 782 (segunda
parte del Codigo, titulo III, capitulo VII), castigaba con multa “de cuatro
tantos del perjuicio causado” al que “turbare en el uso exclusivo de la propiedad
que conceda o concediera la Ley al autor de escritos, composicion de musica,

3 Confréntese BERDUGO Y GOMEZ DE LA TORRE, ., “La reforma de los delitos contra
la propiedad industrial en la Propuesta de Anteproyecto del Nuevo Cédigo Penal”, DJ, 1983,
pags. 740 ss.; MAPELLI CAFFARENA, B., “Consideraciones en torno a los delitos contra la
propiedad industrial”, La ciencia del Derecho penal ante el nuevo siglo. Libro homenaje al Profesor
Doctor Don _José Cerezo Mir (Coord. J. L. Diez Ripollés), Editorial Tecnos, Madrid, 2002, pégs.
1.401-1422; RODRIGUEZ RAMOS, L., “Proteccién Penal de la Propiedad Industrial”, en
AAVY, Propiedad Industrial. Teoria y Préctica, Ed. Ramén Areces, Madrid, 2001, pdgs. 361 ss.

40 Con anterioridad a esta normativa y en lo relativo al objeto de los delitos contra la propiedad
industrial, puede consultarse: MASCARENAS, op. cit., pags. 39 y ss.
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dibujos, pinturas o cualquiera otra produccién impresa o grabada”*!. El articulo
783 completaba la norma anterior sobre derechos de autor: “Si las obras de que
trata el articulo precedente hubieren sido contrahechas fuera del reino, sufriran
la pena de perturbadores en el uso exclusivo de la propiedad, los que a sabiendas
las hubieren introducido o las expendieren”. El término “a sabiendas” exterioriza
una idea de intencionalidad, que va a presidir todo el desarrollo histérico de la
culpabilidad en las infracciones contra el derecho de autor. La exigencia de este
dolo directo no la consideramos acertada.

Este Cédigo, en relacion con la propiedad industrial, castigaba en su articulo
409 “a los que en perjuicio de tercero falsificaren las marcas, sellos y contrasefias
de otra empresa espafola”. El articulo 782 penaba al que “para acreditar sus
manufacturas o artefactos pusiera en ellos el nombre o la marca de otra fabrica
y a cualquiera que turbare a sabiendas al inventor en el uso de la propiedad que
concede la ley”.

A estos textos les siguen la Ley de propiedad intelectual de 1823 y el
Reglamento de Imprentas de 1834, que mantienen todavia el caricter de
privilegios para los derechos de autor.

La Ley de propiedad intelectual de 10 de junio de 1847 marca una nueva
etapa y establece sanciones pecuniarias y comisos para los infractores de estos
derechos. En el titulo III establecia sanciones penales que estaban bastante
detalladas y tenian en cuenta varias circunstancias modificativas a la hora de la
determinacién de la pena. En todo caso, hay que senalar que la penalidad estaba
mas agravada® y, dado que era una ley especial, es de presumir que se aplicaria
con prioridad al Cédigo penal. Sin embargo, la tipificacion de conductas se hacia

1 La técnica es muy elemental. Asi, podemos observar: 1°) La expresion “turbar en el uso”
podemos calificarla, no obstante, de una feliz innovacién del Cédigo espafiol, ya que la latitud
del término encierra -sin dificultad alguna- la referencia tanto a la edicion ilicita de obras como a
la representacidn, en los supuestos de que las mismas sean aptas para ello. La francesa, de la que
procede el precepto, utilizaba el término contrefagon. 2°) El precepto, con evidente cardcter restrictivo,
alude al autor de forma exclusiva, olvidando herederos o causahabientes, lo que evidencia la
interna contradiccién del articulo: amplio en la proteccion, estricto en el sujeto protegido. 3°) En la
enumeracion del objeto protegido, el legislador recurre a la técnica de la enumeracién, y la mayoria
de las veces enumerar equivale a olvidar. Y, efectivamente, el legislador olvida las esculturas y las
concepciones arquitecténicas, entre otras muchas posibles modalidades de obras del ingenio.

42 El articulo 19 de la Ley de propiedad intelectual de 1847 disponia: “Todo el que reproduzca una
obra ajena sin el consentimiento del autor o del que le haya subrogado en el derecho de publicarla,
quedara sujeto a las penas siguientes: 1*. A perder todos los ejemplares que se le encuentren de
la obra impresa fraudulentamente, los cuales se entregaran al autor de la obra o a sus derechoha-
bientes. 2%. Al resarcimiento de los dafios y perjuicios que hubiesen sufrido el autor o duefio de la
obra. La indemnizacién no podra bajar del valor de dos mil ejemplares. Si se probase que la edicién
fraudulenta ha llegado a este nimero, el resarcimiento no bajara del valor de tres mil ejemplares,
y asf sucesivamente; entendiéndose siempre por valor del ejemplar el precio a que el autor o su
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mas desde el punto de vista de la salvaguarda del derecho de reproduccion que
de la lucha contra el plagio.

Los c6digos de 1848 y 1850 tipificaban estos delitos en el articulo 446, que
recogia la norma protectora de la propiedad intelectual e industrial dentro de
la esfera patrimonial y en funcién del dafo causado (art. 444). Dentro de las
falsedades, el articulo 211 de estos dos preceptos legales recogia la falsificacion
de sellos, marcas y contrasenas. Notemos el uso del adjetivo “literaria”, pese a
que ya las leyes de la época la denominaban propiedad intelectual.

Por su parte, el Cédigo penal de 1870, al igual que en el de 1850, persiste
en la técnica del de 1848, que se trasladara intacta en los ulteriores de 1928 y
1932, dedicando a estos delitos los articulos 550 a 552. Se mantenia la expresién
propiedad literaria.

El 30 de julio de 1878 se publica una ley de naturaleza mixta (mercantil-penal)
que reglamenta las patentes. En esta normativa se castigaba a los usurpadores
de inventos y falsificadores de patentes con remisién al Cédigo penal. El articulo
52 exigia denuncia previa del agraviado para que pudiera ejercitar la accién el
Ministerio Fiscal. Esta normativa estuvo vigente hasta 1902.

La Ley de propiedad intelectual de 1879 puede considerarse una disposicién
bastante avanzada para su tiempo. Hizo una adelantada regulacién de la
proteccién del derecho de autor en el ambito internacional desde la éptica de la
reciprocidad. Configuraba la tutela del derecho de autor con una amalgama de
preceptos sancionadores, tanto de indole penal como administrativos. Estuvo
en vigor casi cien afos, y poco a poco fue perdiendo su esplendor.

Las leyes de 16 de mayo de 1902 sobre propiedad industrial, y el Real Decreto-
ley de 1929, texto refundido de 1930, contenian normas penales sobre propiedad
industrial, tipificando como figuras principales, respecto a patentes y marcas, la
falsificacién, la usurpacion, la imitacién y la competencia ilicita.

El Cédigo penal de 1928, como hemos dicho, mantiene la misma redaccién
en el articulo 725 (la penalidad en el art. 724), y el Cédigo punitivo republicano
de 1932 en el articulo 527 con las mismas penas que los anteriores, recogidas
en este caso en el articulo 525.

derechohabiente venda la edicién legitima. 3*. A las costas del proceso. En caso de reincidencia se
afadird a estas penas una multa que no podré bajar de dos mil reales ni exceder de cuatro mil. En
caso de reincidencia ulterior, se anadird a las penas sefialadas en los parrafos anteriores, la de uno o
dos afios de prision correccional”.
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El Cédigo penal de 1944 continda la ténica de los precedentes. Los delitos
contra el derecho de autor y la propiedad industrial continuaron encuadrados
en el libro II (“De los delitos y las penas”), titulo XII (“Delitos contra la
propiedad”), capitulo IV (“De las defraudaciones”), seccion 2% (“De las estafas
y otros engafos”), articulo 533. La unica novedad que puede observarse es la
sustitucion del rétulo propiedad literaria por propiedad intelectual®’. Este cambio
en la denominacion del instituto resulta plausible por cuanto el derecho de autor
ya en esa época se considera aplicable al orden artistico-cientifico-literario, y no
solamente al literario™.

Los Coédigos punitivos de 1963 y 1973 (hasta la reforma de 1987) difieren
sustancialmente de lo previsto en el de 1944.

El Cédigo penal de 1963 introdujo diversas modificaciones de cierta
trascendencia que colocaban a este texto legal, de una parte, en una linea mas
evolucionada en la concepcién de la propiedad intelectual y, de otra, presentaba
modificaciones de indole técnico-sistematicas. La proteccion de las propiedades
especiales, reguladas en el articulo 533 del Cédigo de 1944, pasa a estarlo en el
534, la tipificacion de los delitos se continda con la técnica de ley penal en blanco.

El Cédigo punitivo de 1973, texto refundido aprobado por D. 3096/1973, de
14 de septiembre, mantiene la estructura del anterior, y es a raiz de la reforma
de dicho texto introducida por la L.O. 6/1987, de 11 de noviembre, cuando
se producen modificaciones que, en realidad, solo afectan a la tipificacién de
los derechos de autor y afines®. En efecto, la proteccién penal de la propiedad
industrial practicamente no se ve alterada: Gnicamente se suprime la agravante
especifica de reincidencia y se destina un articulo auténomo a su proteccion (el
art. 534), separdndose en distintos articulos la protecciéon a la durante tantos
afios “siamesa” propiedad intelectual.

El articulo destinado a la represién de las conductas infractoras de la pro-
piedad industrial mantiene su anterior caracteristica de ley penal en blanco, sin
diversificar las distintas acciones. A pesar de los avances que ofrecia la reforma,

5 Corregida por la refundicion de 1944 la inadecuada expresion de “propiedad literaria” y
sustituida por la de “propiedad intelectual”, el articulo 533 del CP de 1944 no hacfa mds que
extender la proteccién penal a las “propiedades especiales” reguladas en las Leyes de Propiedad
Intelectual de 10 de enero de 1879 y de Propiedad Industrial de 16 de mayo de 1902. La penalidad
prevista en el art. 531 significa una innovacion, al reconocer a los jueces la posibilidad de moverse
en toda la extension del arresto mayor, y no sélo en los grados minimo y medio, como establecian
los textos precedentes. Dicha innovacién, basada en el designio de ampliar prudencialmente el
arbitrio judicial, sélo placemes puede merecer.

“ Cfr. VEGA VEGA, J.A., Derecho de autor, Ed. Tecnos, Madrid, 1990, pags. 64 y 65.

# Sobre el particular, puede verse: VEGA VEGA, J.A., Proteccion de la propiedad intelectual, cit.,
pégs. 322-323; IDEM, Derecho de autor, cit., pags. 204 y ss.
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tal manera de tipificacion representaba una clara inseguridad juridica, al tener
que integrar el tipo con las leyes civiles de propiedad industrial®.

Por el contrario, en lo atinente a la proteccién de los derechos de propiedad
intelectual no es dificil advertir las diferencias que les separan de su anterior
regulacion: se dedican cuatro nuevos articulos al régimen punitivo de los delitos
contra la propiedad intelectual; se diversifica la tipificacién de las conductas
bésicas {art. 534 bis a)}; se introducen tipos agravados en funcién de la mayor
gravedad o trascendencia de la accidn {art. 534 bis b)}; se establece la posibilidad
de publicar la sentencia condenatoria {art. 534 bis )}, y se remite a la LPI para
la exigencia de la responsabilidad civil derivada de los delitos contra el derecho
de autor (art. 534 ter).

Aunque el legislador opt6 por diferenciar las conductas atentatorias contra
la propiedad industrial de las infracciones del derecho de autor, segregacion
que resultd positiva porque permitia establecer con mas detalle las garantias
juridicas de las facultades protegidas, hubiera sido maés acertado haber regulado
estos delitos en dos secciones diferentes, tal como se hizo después en el Codigo
punitivo de 1995, sobre todo si tenemos en cuenta que no se hubiera alterado
la sistematica de mentado texto legal, dado que la secciéon quinta estaba sin
contenido.

4. CUADRO GENERAL DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL E INDUSTRIAL

4.1. PLANTEAMIENTO GENERAL
Los ordenamientos juridicos, de forma generalizada, otorgan frente a las in-

fracciones de los derechos de autor y propiedad industrial una doble proteccién:
civil y penal. La tutela civil contra una conducta calificable como infraccién de

46 Legislacion entre las que cabe nombrar, en lo que se refiere a la propiedad intelectual, la Ley
22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual, que después sufri6 la refundicion por el
RDLeg 1/1996, de 12 de abril, que aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual,
que a su vez ha sufrido multiples reformas posteriores. Y en lo atinente a propiedad industrial: E1
Estatuto de la Propiedad Industrial, de 26 de julio de 1929 (Texto Refundido de 30 de abril de
1930, con las modificaciones del Decreto de 26 de diciembre de 1947), precepto que, de una u
otra forma, fue derogado posteriormente con las leyes posteriores sobre propiedad industrial, entre
ellas las que nos hemos venido refiriendo en el texto Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes; Ley
17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas; Ley 20/2003, de 7 de julio, de Proteccién Juridica del
Disefio Industrial, entre otras disposiciones.

Todo ello, por citar la principal normativa nacional, a la que habria que afiadir los numerosos tra-
tados internaciones aplicables a la materia y normativa de la Unién Europea.
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los derechos de autor procedera siempre que se vulneren las facultades de los
titulares. Para que se produzca la via penal deberan concurrir todos los requisitos
establecidos en los tipos. La norma punitiva en nuestro ordenamiento juridico
exige conductas graves con trascendencia econémica.

No existe una expresa diferenciacion legal que de forma nitida nos permita
determinar cuando estamos ante un ilicito penal o un ilicito civil en los supuestos
de infracciones contra la propiedad intelectual. De ahi que sea en todo caso el
perjudicado el que tenga que optar por una u otra via para perseguir las practi-
cas plagiarias. Si bien es cierto que, en todo caso, es mas logico reservar para la
via punitiva las conductas con trascendencia econémica que sean mds graves o
relevantes y que evidencien una intencionalidad mas cualificada.

Las acciones en defensa de la propiedad intelectual pueden seguirse por la via
civil son multiples y se contienen en los articulos 149 y ss. del TRLPI, ademds
de cualquier otra que el titular tenga a bien iniciar y que recoja con caracter
general nuestro ordenamiento juridico, que no pasamos a examinar por no ser
objeto del presente trabajo®.

Las acciones civiles que nos dispensa la propiedad industrial son maultiples.
Habra que acudir en cada caso a las respectivas leyes donde se contienen los
preceptos que garantizan estos derechos: articulos 70-78 de la Ley 24/2015, de
24 de julio, de Patentes; articulos 40-45 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre,
de Marcas; articulos 52-57 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Proteccion
Juridica del Disefio Industrial®.

El vigente Codigo Penal, aprobado por LO 10/95, de 23 de noviembre, que
ha sufrido multiples reformas, encuadra los delitos que son objeto del presente
trabajo en el capitulo XI (De los delitos relativos a la propiedad intelectual e
industrial, al mercado y a los consumidores), del titulo XIII (Delitos contra el
patrimonio y contra el orden socioeconémico), del libro II (Delitos y sus penas).

47 Para un examen més detenido del extenso catalogo de acciones civiles que existen en nues-
tro ordenamiento juridico para perseguir las conductas que vulneran los derechos de autor,
incluido el plagio, nos remitimos a nuestra obra VEGA VEGA, J.A., Proteccion de la propiedad
intelectual, cit., pags. 375 a 420, donde se detallan los principales remedios procesales, tanto los
recogidos de forma especial en la LPI como en el resto del ordenamiento.

8 En cuanto a las acciones civiles relativas a la defensa de la propiedad industrial, que podran
ejercitarse de forma separada a las acciones penales en el supuesto de conductas delictivas,
siempre que haya una reserva de las mismas en el procedimiento penal, puede consultarse
nuestras obras: VEGA VEGA, J.A., “Comentarios a los articulos 32, 33 y 34 de la Ley de
Competencia Desleal”, en Comentarios a la Ley de Competencia Desleal (Dir. A. Bercovitz), Ed.
Aranzadi, Cizur Menor, 2011, pags. 847-954; VEGA VEGA, J.A., “La tutela de la propiedad
industrial en el ordenamiento juridico espanol”, en Revista de Estudios Econémicos y Empresariales,
nam. 10 (1998), pags. 143-164.
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La primera seccion del capitulo XI se dedica a los delitos relativos a la propiedad
intelectual, comprensiva de los articulos 270 a 272, y la seccién segunda se
destina a los delitos contra la propiedad industrial, cuya regulacion se extiende
a los articulos 273 a 277. En la seccién quinta (arts. 287 y 288) se contienen
disposiciones comunes a todo el capitulo: exigencia o no de denuncia previa,
penalidad de las personas juridicas y publicacion de sentencias condenatorias.

La Gltima reforma en la materia, llevada a cabo junto a una gran modifi-
cacion de todo el Cédigo Penal, se produce por LO 1/2015, de 30 de marzo,
con vigencia desde 1 de julio de 2015, que afecta a tipos y penas en materia de
propiedad intelectual e industrial.

En todo caso, la tutela penal de la propiedad intelectual e industrial experi-
menté con el Cédigo Penal de 1995 una modificacion sustancial en la tipificacién
y penalidad de las infracciones, habiéndose producido reformas posteriores que,
en algunos casos, no son tan laudables.

No es dificil advertir las diferencias que los preceptos sobre la materia conte-
nidos en la actual redaccién del Cédigo, les separan de la regulacion del Codigo
de 1973 y de la reforma que se produjo en 1987, con ocasiéon de publicarse la
Ley de Propiedad Intelectual de 1987.

a) El texto del Cédigo punitivo actual establece dos secciones separadas para
regular la proteccion de la propiedad industrial y la intelectual.

b) Se abandona la técnica legislativa de norma penal en blanco para la
propiedad industrial (la reforma de 1987 la suprimié para la tipificacién de la
propiedad intelectual) y se establecen diferentes tipos basicos para las diversas
conductas atentatorias contra tales derechos.

¢) Se especifican distintos tipos basicos y agravados para la proteccion de la
propiedad intelectual e industrial, lo que permite establecer con mas detalle
las garantias juridicas de las facultades protegidas, segiin la concurrencia de
diversas circunstancias.

d) Es de apreciar la inadecuada tutela de los derechos morales de los autores,
intérpretes y del inventor, ya que su protecciéon -aunque pudiera considerase
incluida en el tipo, interpretacién que resulta dificil- se hace siempre desde la
6ptica de la proteccion de las facultades patrimoniales de los titulares de estos
derechos.

e) En cambio, resulta acertada la tipificacién de conductas agravadas con
fundamento en el dano que se cause al titular o a la trascendencia social que
suponga la infraccién en los delitos de propiedad industrial (cfr. art. 276 CP).
Para la propiedad intelectual ya se recogia a partir de la reforma de 1987, aunque
se ha modificado sustancialmente el régimen juridico con la reforma de 2015.
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f) Resulta negativo, por el contrario, que en cuanto a propiedad industrial no
se haya hecho referencia a la responsabilidad civil prevista en leyes especiales de
la materia, tal como hace el articulo 272 para la propiedad intelectual.

g) Se derogan expresamente los preceptos penales sustantivos de la Ley de 16
de mayo de 1902, sobre propiedad industrial (Disposicién Derogatoria Unica
1.e/), despejandose desde el punto de vista legal algunos de los problemas que
podrian darse en cuanto a su aplicacion. En puridad, hay que convenir que
esta ley, desde el punto de vista penal no podia considerarse en vigor, ya que
estaba derogada por la Constitucién espanola, pues, como sabemos, las normas
privativas o restrictivas de derechos fundamentales exigen la modalidad de ley
organica y, por tanto, su formulaciéon como ley ordinaria atentaba contra el
mandato constitucional®.

4.2. LA TUTELA PENAL DEL DERECHO DE AUTOR

Desde el punto de vista penal, los principales atentados contra la propiedad
intelectual integran el tipo basico recogido en el articulo 270 del vigente
Cdédigo Penal espafol.

De una interpretacion sistematica y teleoldgica de la tipificacién de estos de-
litos, hay que concluir que se refiere a comportamientos con alcance netamente
econémico, dado que de otro modo no se comprende la exigencia de elementos
intelectuales del tipo tales como “obrar con animo de lucro” y “en perjuicio de
tercero”, ni por supuesto el encuadre sistematico (titulo XIII: Delitos contra el
patrimonio y contra el orden socioecondmico). Ya hemos comentado que, en la hipé-
tesis de que no existan dafios patrimoniales, su proteccién habra que diferirla
a la via civil.

La pena establecida para el que incurriere en el tipo basico es de prisién de
seis meses a cuatro anos y multa de doce a veinticuatro meses.

Por su parte, el articulo 271 CP establece una serie de tipos agravados para
las acciones que vulneren derechos de propiedad intelectual en sus distintas for-
mas comisivas, en los que la pena pasa a ser de prision de dos a seis afios, multa
de dieciocho a treinta y seis meses e inhabilitacion especial para el ejercicio de
la profesion relacionada con el delito cometido, por un periodo de dos a cinco
afios, cuando se cometa el delito del tipo basico concurriendo las circunstancias

% Sobre el particular puede verse VEGA VEGA, J.A., “La tutela de la propiedad industrial
en el ordenamiento juridico espafol”, en Revista de Estudios Econdmicos y Empresariales, nam. 10

(1998), pégs. 143-164.
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especiales previstas en dicho precepto, todo ello con fundamento en la mayor
gravedad o perversidad que puedan exteriorizar las formas comisorias®.

4.3. PROTECCION PENAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Desde el punto de vista punitivo, los diferentes derechos a que se refiere la
propiedad industrial se tutelan en los articulos 273 a 277 del Cédigo Penal. Se
protegen en primer lugar las innovaciones industriales, entre las que el articulo
273 incluye patentes, modelos de utilidad, disenos industriales (bajo la antigua
denominacién de modelos y dibujos industriales) y topografias de un producto
semiconductor.

Como es sabido, la patente concede a su titular un derecho exclusivo de ex-
plotacién de una innovacion industrial que le coloca en una situacién de ventaja
o privilegio en el mercado frente a sus competidores. La obtencién de una pa-
tente presupone costes de investigacion para el titular, los cuales se rentabilizan
mediante la explotacién de la innovacién en el mercado. Este monopolio de
explotacién permite que se investigue y que se alcance el progreso tecnolégico
en la sociedad. Este derecho exclusivo del titular es lo que se protege en primer
lugar, pero hay que tener en cuenta que la propiedad industrial tiene su razén
de ser fundamentalmente en una economia de mercado y competitiva, por lo
que mas alla de los derechos individuales de los titulares también se tutelan
otros derechos socioeconémicos.

Por otra parte, en un sistema de economia de mercado, dominado por la
libertad de competencia y el derecho a la libre eleccién del consumidor de los
productos que se le ofrecen, es indispensable que existan signos que permitan
diferenciar a las empresas y sus productos para que los consumidores puedan
optar libremente en su eleccidn, convirtiéndose en soberanos de sus decisiones.
De esta forma, correlativamente a la legislacion civil, el Cédigo Penal tutela las
marcas y otros signos distintivos en el articulo 274.

Para las denominaciones de origen, como otras formas imprescindibles de
signos distintivos en el mercado, se reserva el articulo 275, en tanto que el articulo
276 CP pena ciertos tipos agravados comprensivos de circunstancias especiales
concurrentes en las anteriores conductas.

%% Las circunstancias previstas son: a) Que el beneficio obtenido o que se hubiera podido obtener posea
especial trascendencia econdmica; b) Que los hechos revistan especial gravedad, atendiendo al valor de los
objetos producidos ilicitamente, el niimero de obras, o de la transformaciion, ejecucion o interpretacion de
las mismas, ilicitamente veproducidas, distribuidas, comunicadas al pitblico o puestas a su disposicion, o a
la especial importancia de los perjuicios ocasionados; c) Que el culpable perteneciere a una organizacion o
asociacion, incluso de cardcter transitorio, que tuviese como finalidad la realizacion de actividades infrac-
toras de derechos de propiedad intelectual; d) Que se utilice a menoves de 18 anos para cometer estos delitos.
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El articulo 277, fuera de sistematica dentro de la secciéon 2% y del capitulo
XI, se refiere a la patente secreta. Este precepto, como después veremos, nada
tiene que ver con la proteccién de la propiedad industrial y deberia estar ubicado
entre los delitos relativos a la seguridad del Estado.

Con estas tipificaciones nuestro Codigo Penal pretende, en definitiva, proteger
las facultades exclusivas de explotacién que se conceden a los titulares registrales
de derechos de propiedad industrial, a fin de que se respete, con sanciones publi-
cas, la violacién de tales derechos. Esta es la posicion dominante en la doctrina
y en la jurisprudencia’’. El hecho de que la autorizacién o consentimiento del
titular excluya la tipicidad de la conducta es argumento que suele emplearse en
apoyo de esta opinion y de la naturaleza patrimonial e individual de los intereses
tutelados. No obstante, se propugnan otras posiciones.

En efecto, algan sector doctrinal y jurisprudencial sostienen que con la
tipificacion de estos delitos se trata de proteger, en todo caso, bienes juridicos
supraindividuales conectados a la tutela del orden socioeconémico, representado
por un modelo de economia social de mercado que garantiza la libre competencia
y los intereses de todos intervinientes en el mismo, incluidos los consumidores.
Esta opinién vendria avalada por la insercion sistematica en el CP de 1995 en-
tre los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconémico (titulo XIIT del
libro II) y su encaje, dentro de aquellos, en el capitulo XI que se rotula “De los
delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, contra el mercado y los
consumidores”.

I’?, de manera

Otras corrientes apuestan claramente por un interés tuitivo dua
que la tutela se extenderia tanto a los intereses particulares de los titulares del
derecho de exclusiva como a los intereses colectivos de los consumidores y el
propio interés del Estado en el mantenimiento de un régimen de libre compe-
tencia, como garantia de proteccion del orden socioeconémico y el derecho de los

consumidores™, lo que ha sido valorado, cuanto menos, como un reconocimiento

U Este es el criterio, entre otras, de las STS (Sala 2%) de 22 septiembre 2000, SAP de Sevilla (Sec.
3% de 7 noviembre 2003, SAP de Barcelona (Sec. 8%) de 26 noviembre 2004, SAP de Sevilla de 31
de enero de 2006, (ARP 2005, 807), SAP de Barcelona (Seccién 22%) de 9 de junio de 2011 (JUR
2011, 291010), SAP de Madrid (Sec. 2%) de 30 enero 2012, SAP de Las Palmas (Sec. 2%) de 19
abril 2013, SAP de Las Palmas (Seccién 6%) de 16 de junio de 2014 (ARP 2014,1053) entre otras.
>2 Por ejemplo, BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE, I, “La reforma de los delitos contra la pro-
piedad industrial en la Propuesta de Anteproyecto del Nuevo Cédigo Penal”, DJ, 1983, pag. 740.
>3 En relacién con los tipos relativos a las marcas y otros signos distintivos, una importante
corriente judicial (entre muchas, SAP Sevilla, Sec. 1, de 8-6-2010; y SAP Valencia, Sec. 2°,
de 1-7-2010) se muestra partidaria de que el bien juridico protegido por la norma es no sélo
-aunque pueda serlo principal o simultaneamente- el derecho de uso exclusivo del titular de la
marca, sino también el mercado y los consumidores.
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de una proteccién mediata o indirecta de connotacién colectiva o social que se
sumaria a directa e inmediata que corresponde al titular del derecho inscrito o
reconocido por la ley**.

Ademas de los signos distintivos del empresario y de los bienes y servicios
que oferta en el mercado, existen otros signos distintivos del trafico econémico
que también se tutelan por la normativa penal, como son las denominaciones
de origen, las indicaciones geograficas y las indicaciones de procedencia. Estos
signos tienen una funcién distinta, ya que no protegen a un empresario en si,
sino que, de un lado, ponen de relieve el lugar geografico en el que los produc-
tos han sido elaborados y al que deben su reputacion y, de otro, tienden a dar
a conocer las normas de control que se han exigido para la comercializacién de
un concreto producto de esa procedencia. Por ende, la proteccion que otorga el
articulo 275 CP tiene un fundamento distinto a los que tutelan a los derechos
a los que nos hemos referido anteriormente.

En estos ultimos supuestos, es claro que resplandecen de forma preferente
intereses supraindividuales, de ahi que no se dé tanta relevancia al consenti-
miento de los titulares de la denominacién de origen, y que en el tipo se haga
referencia simplemente a la falta de autorizacioén en general. Por consiguiente, sin
perjuicio de la proteccion inmediata y directa del aspecto econémico y privado
de los derechos exclusivos que corresponden al titular de derechos de propiedad
industrial, debe tomarse en cuenta la trascendencia socioecondémica y suprain-
dividual del bien juridico protegido, ya que indudablemente las infracciones de
estas facultades afectan a intereses colectivos al atentar contra valores propios
de un determinado modelo de mercado y de economia, como son, entre otros, la
libre y leal competencia, el correcto funcionamiento y confianza en el mercado
e incluso los derechos de los consumidores. No obstante todo lo cual, la tutela
indirecta de estos intereses supraindividuales no convierte a los consumidores en
sujetos pasivos de estos delitos, tal como pareceria desprenderse de una herme-
néutica literal de la lectura del capitulo al referirse también a los delitos relativos
al mercado y a los consumidores, pues claramente se destinan a estos ultimos
una seccion independiente a las infracciones contra la propiedad industrial (la
tercera, del mismo capitulo XI del titulo XIII, libro IT CP).

54 De acuerdo con la SAP de Valencia (Seccién 2%) de 8 de julio de 2014 (ARP 2014, 1372):
“Lo que se protege no es los elementos identificativos que acompanan a la marca -prestigio,
calidad del producto, calidad de los servicios que presta el fabricante al consumidor...-, sino la
invencion o a la aportacion en el proceso de produccién de novedades que generan o provocan
una mejora”.
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A nuestro modo de ver, debido a la integracién de estos delitos en el capitulo
XI (De los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y
a los consumidores), titulo XIII (Delitos contra el patrimonio y contra el orden
socioecon6mico), libro II del Cédigo Penal, podemos afirmar que la proteccién,
segun los supuestos y los intereses tutelados, en el conjunto de los tipos puede
llegar a ser triple. De una parte, es claro que se protege el interés individual de
los titulares de derechos de propiedad industrial, como un reconocimiento a la
facultad de explotar en exclusiva bienes inmateriales por el titular registral. Por
otra parte, algunos tipos persiguen también una proteccion de los consumidores,
ya que, de esta manera, se resalta el derecho a la libre eleccion de bienes en el
mercado. Esto es, a distinguir o reconocer bienes y servicios en el mercado por
sus cualidades, y asi poder optar en el consumo con conocimiento de causa.
Pero, también, en tercer lugar, de forma generalizada se trata de proteger el
orden econémico o social general, y en el que de forma prioritaria se encuentra
el propio interés del Estado en mantener un régimen de libre competencia como
instrumento necesario para impulsar la innovacién tecnoldgica, elevar el nivel
de competitividad de la economia y buscar la eficiencia del mercado, lo que ha
de permitir, en suma, alcanzar el progreso econémico y social de los ciudadanos.
Todo ello, sin perjuicio de que en regimenes de economia socialista se intente
proteger el orden socioeconémico imperante y la innovacién tecnoldgica.

5. REFLEXIONES SOBRE EL TIPO SUBJETIVO EN LOS DELITOS
CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

El Cédigo penal de 1973 contenia la incriminacién dolosa de las conductas
que atentaban contra los derechos de autor y de la propiedad industrial. Se ha-
blaba de reproducir, plagiar, etc., intencionadamente los derechos de propiedad
intelectual, y de infringir intencionadamente los derechos de propiedad industrial®.

> La expresién cometer el tipo “intencionadamente” se correspondia con la exigencia contenida en
el pérrafo 2° del articulo 534 de los textos penales de 1963 y 1973, por lo que, en puridad, hay que
afirmar que, con la reforma de 1987 del Cédigo penal no existié modificacion alguna en cuanto a
la culpabilidad en los delitos contra la propiedad industrial. Sin embargo, conviene resaltar que,
con dicha reforma, la tutela penal de la propiedad intelectual si sufrié modificacién en lo atinente
a la culpabilidad, dado que la incriminacién dolosa iba referida a la realizacién de las conductas
del tipo (reproducir, plagiar, importar, etc.) y no a la infraccién de los derechos de autor, con lo
que se introducia un nuevo matiz que lo alejaba de su significacién anterior. Esto, como hemos
dicho, no ocurrié con la proteccién de la propiedad industrial que se mantiene con el mismo te-
nor: infringir intencionadamente los derechos de propiedad industrial. Cf. VEGA VEGA, J.A.,
Derecho de Autor, cit., pags. 231 ss.
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La primera duda que planteaba el empleo en los dos tipos penales del adver-
bio “intencionadamente” era la de la amplitud que debia otorgarse al mismo.
La conclusién que se nos ofrecia, teniendo en cuenta las distintas opiniones
doctrinales, era afirmar que la expresion referida habia de entenderse como
“conscientemente”, y nada mas, salvo, como es natural, el elemento volitivo
anejo a toda intencionalidad y cuya presencia en la misma no ofrece obstaculos
especiales. En todo caso, era claro que quedaban excluidos la comisién culposa
y el dolo eventual.

El Cédigo Penal de 1995 no introdujo el término intencionadamente en
todas las modalidades comisorias de propiedad intelectual e industrial, puesto
que ese adverbio se reserva de forma exclusiva para determinados subtipos. Por
ejemplo, en los derechos de autor en la accién consistente en la exportacién o
almacenamiento intencionada de ejemplares de obras {art. 270.5.a)}. Para el
caso de la propiedad industrial, se requeria para la conducta consistente en la
utilizacién en el trafico econémico de una denominacion de origen (art. 275), asi
como para la accion relativa a la divulgacién de la invencién objeto de solicitud
de patente secreta (art. 277). No obstante, el legislador en la proteccion de la
propiedad industrial exige casi siempre el conocimiento del registro de propiedad
industrial, lo que en la practica presupone una conducta dolosa.

En efecto, es palmario que la concurrencia de dolo, aunque no se exija de
forma expresa, se requiere en todas las acciones tipificadas en los articulos 273
a 277 CP, de manera que el agente ha de actuar con conciencia y voluntad de
realizar todos los elementos del tipo. Por tanto, ahora, como antes, lo que debe-
mos preguntarnos es si es posible la imputacion por dolo eventual o negligencia
y al margen de la exigencia de los fines industriales o comerciales (o agrarios
en el caso del art. 275 CP) como elemento subjetivo del tipo, una vez que la
reforma del CP de 2015 ha remodelado el articulo 274 CP haciendo desaparecer
la expresion “a sabiendas” utilizada en su anterior nimero 2. A nuestro modo
de ver, no existen, salvo en los casos de los articulos 270.5.a), 275 y 277 CP en
los que permanece el adverbio “intencionadamente”, elementos que nos hagan
descartar la posibilidad de una comision de estos delitos mediando dolo eventual.

En otras palabras, cuando no se exija expresamente la intencionalidad, ha de
entenderse que se requiere en la accién la concurrencia de dolo, que puede ser
tanto directo como eventual. En suma, lo que se exige es que el agente activo
tenga conocimiento (elemento intelectual) del significado de la accién (sabe
que esté realizando una conducta de reproducir, plagiar, distribuir, comunicar
publicamente, etc., o de imitar marcas, utilizar patentes ajenas, etc., sin la au-
torizacion del titular), y a la vez quiere con su proceder (elemento volitivo) -o al
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menos que no rechaza- la ejecucién o el resultado de esa conducta’®. Esto es, se
trata del dolo natural o eventual, simplemente. En cambio, cuando se exige algo
mas, que viene determinado por el adverbio “intencionadamente” en algunos
tipos [arts. 270.5.a), 275 y 2771, se presupone el requisito de dolo directo o
especifico, por lo que debe descartarse el dolo eventual’’.

Hemos de decir que la eventualidad en el dolo es particularmente admisible
sobre la base de concurrencia de elementos en el caso de la ausencia de con-
sentimiento del titular y la inscripcién registral en el caso de los delitos contra
la propiedad industrial (donde las posibilidades de consulta registral limitan
enormemente la operatividad del error, vencible o invencible, determinante de la
exoneracion de responsabilidad penal), pero no alcanzaria a los fines industriales
y comerciales dada su naturaleza de elemento subjetivo del injusto, componente
que, ademas, conllevaria la exigencia en el obrar del sujeto activo de un dnimo
de obtener una ventaja patrimonial 0 4nimo de lucro de tipo comercial®®.

6. EL RIESGO DE CONFUSION EN LOS DELITOS CONTRA LA PRO-
PIEDAD INDUSTRIAL

Una importante cuestion a tener en cuenta nos la proporciona el articulo
274 del CP, que, para que puedan colmarse los distintos tipos delictivos con-
tra la propiedad industrial determinados en el precepto, exige la necesidad de
incorporar a un producto o un bien un signo distintivo que sea idéntico o con-
fundible con otro registrado. Es claro que, al tipificarse esta conducta, lo que se
pretende salvaguardar es el engafio de hacer pasar en el mercado un producto o
un bien como amparado por una marca u otro signo original. Para que se dé el
tipo es necesario pues que sea una imitacién idéntica o parecida del signo, esto
es, que sea semejante. La lesion del bien juridico protegido consiste en infringir
el derecho del titular del signo distintivo registrado.

En relacién con esta tipificacion, ha surgido un debate doctrinal, auspiciado
por la falta de unanimidad en la jurisprudencia, acerca de si el riesgo de confusion
entre los consumidores sobre la autenticidad de los productos comercializados
es un elemento especifico del tipo y, por ende, es un requisito necesario para
la incriminacién de los delitos referidos a los signos distintivos, en especial los
recogidos en el articulo 274 CP. Esto es, no se trataria de exigir que el signo

56 Puede Verse VEGA VEGA, J.A., Derecho de Autor, cit., pags. 231 y 232.

7 Véase SAP de Milaga (Seccién1?®) de 4 de noviembre de 2010 (ARP 2013, 380) y SAP de
La Rioja (Seccién 1%) de 23 de diciembre de 2003 (JUR 2004, 44346).

8 GOMEZ RIVERO, M. C., La tutela penal de los derechos sobre bienes inmateriales: Los delitos contra
la propiedad intelectual e industrial, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, pag. 408.
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utilizado sea una imitacién o copia, sino que se requeriria ademds que induzca
a error al consumidor™.

Pese a que ha existido una inicial corriente jurisprudencial que ha sostenido
que para que se perpetrara el delito la necesidad de que la imitacién o la re-
produccién de la marca indujera a error al consumidor sobre su autenticidad
o procedencia®, hemos de decir que no existen razones para admitir tal “con-
fundibilidad” como un elemento esencial del delito. Esta afirmacion se colige
de los propios tipos legales que, en modo alguno, exigen o aluden al requisito
de la confusion en el consumidor. Lo Gnico que se requiere es que la imitacion
o copia sea idéntica o parecida de forma objetiva, pero no que, ademads, esta
imitacion o falsificacion tenga que producir una confusién en el consumidor.
Pues es claro que cuando el tipo penal quiere aludir a estos elementos se hace
de forma expresa, tal como ocurre en los articulos 282 y 283 CP, que se habla
explicitamente de “perjuicio del consumidor”.

Aparte de los impedimentos que podrian derivarse de una hermenéutica
literal del tenor del tipo, existen otros obstaculos para admitir la necesaria con-
currencia de ese elemento para la consumacion del delito. En efecto, habria que
exigir al sujeto pasivo la necesidad de probar que la falsificacién o la conducta
del reo habia producido confusion en el consumidor, con lo que se anadiria un
plus de indefension a las victimas. Por tanto, a nuestro juicio, no es ajustado a
Derecho que se requiera en estos tipos este requisito, y debemos inclinarnos por
la opinién de que el tipo se colma independientemente de la confusién generada
o del riego de confusion que sufra el consumidor o usuario sobre la autentici-
dad de los bienes o servicios, ya que lo que exige el tipo es que objetivamente
se falsifique un signo distintivo y se utilice por un sujeto que no es titular del
derecho registrado®.

Afortunadamente, hay que decir que en la practica se viene consolidando una
corriente jurisprudencial diametralmente opuesta a la inicial, y que, asimismo,
en la actualidad la doctrina cientifica considera mayoritariamente que el bien
juridico protegido en este tipo de delitos lo constituye esencialmente el derecho
de uso o explotacién exclusivo de una propiedad industrial derivado de su registro
en los organismos correspondientes, y por tanto el delito se consuma cuando se

P Cf. VEGA VEGA, J.A., “El plagio de las obras y los delitos contra la propiedad in-
dustrial”, cit., pp. 239-241.

0 Véanse las SSTS (Sala 2%) de 22 enero 1988 (R] 1988, 436; 13 octubre 1988 (R] 1988, 7912,
8 de noviembre de 1989 (RJ 1989, 8596), 6 mayo de 1992 (R]J 1992, 4314), 5 noviembre
1992 (R] 1992, 8896 y 13 de diciembre de 1993 (R] 1993,9427).

61 Sobre el particular puede verse VEGA VEGA, J.A., “El plagio de las obras y los delitos con-
tra la propiedad industrial”, cit., pp. 239-241.
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comercializa, ofrece, reproduce, etc., un producto o bien que incorpore un signo
idéntico o confundible con otro inscrito, sin necesidad de exigir la concurrencia
de engafio o confusién en el consumidor o la victima®.

7. EL CONSENTIMIENTO DEL TITULAR COMO ELEMENTO NEGA-
TIVO DEL TIPO

Un analisis de los preceptos en que se tipifican los delitos contra la propiedad
intelectual pone de relieve que el consentimiento del titular del derecho de autor
esta configurado como un elemento negativo del tipo. De este modo para que
tenga lugar la conducta de cualquier accién recogida en la norma se exige obrar
“sin la autorizacion de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad
intelectual o de sus cesionarios” (art. 270, 1° CP), o “sin la referida autorizacién”
(270, 2° CP). Por ende, queda claro que la concurrencia del consentimiento del
titular excluye el tipo legal®.

En relaciéon con los delitos contra la propiedad industrial, también hay
que significar que el consentimiento del titular del derecho esta configurado
como un elemento negativo del tipo. De esta forma, para que se produzcan las
distintas conductas penales, se exige obrar “sin consentimiento del titular de una
patente o modelo de utilidad” (art. 273 CP) o “sin consentimiento del titular de
un derecho de propiedad industrial registrada” (art. 274 CP), o bien “sin estar
autorizado” (art. 275 CP). Tanto en los preceptos que de forma expresa se alude
al consentimiento o en aquellos otros en que se aplica por referencia a los tipos
bésicos (art. 276 CP), se evidencia que la concurrencia del consentimiento del
titular del derecho excluye el tipo del injusto.

Debemos tener presente que, en los supuestos de delitos contra la propiedad
intelectual y en los ilicitos penales contra la propiedad industrial, el consenti-
miento del titular puede ser irrelevante en orden a la actividad ilicita civil en
determinados supuestos. Pero, desde el punto de vista penal, la concurrencia
del consentimiento supondra la inexistencia de tipo y, por ende, la ausencia de
conducta delictiva®.

2Son ejemplos de esta corriente, entre otras muchas: la SAP de Navarra (Seccién 3%) de 13 de
junio de 2017 (JUR 2017, 190056), SAP de Las Palmas (Seccién 6*) de 29 de septiembre de
2016 (JUR 2016, 266651), SAP de Madrid (Seccién 3?) de 23 de junio de 2012 (JUR 2012,
283253), entre otras muchas.

9 Cfr. FERRE OLIVE, J.C., “Delitos contra los derechos de autor”, en Anuario del Derecho Penal
y Ciencias Penales, 1991, pag. 84. Por su parte, ROMEO CASANOVA, C.M., en Poder informdtico
y seguridad juridica, Ed. Fundesco, Madrid, 1988, pdg. 163, ha propuesto un sistema mixto, en
cuanto en unos casos podria excluir el tipo y en otros actuaria como causa de justificacion.

4 Sobre el particular puede verse VEGA VEGA, J.A., “El plagio de las obras y los delitos contra la
propiedad industrial”, cit., pp. 246-249, autor al que en lo fundamental seguimos en este trabajo.
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8. INDEMINIZACION DE DANOS Y PERJUICIOS
8.1. EN LOS SUPUESTOS DE DERECHO DE AUTOR

La indemnizacién de dafos y perjuicios en materia de infracciones contra
la propiedad intelectual se regula en el articulo 140 del texto refundido de la
Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI), que se aplica tanto para las violaciones
perseguidas por via civil como por via penal, dado que el articulo 272 CP
remite a dicho precepto, derogando el régimen general previsto en los articulos
109 y siguientes del CP.

El meritado articulo 140 TRLPI sefiala claramente que la indemnizacién por
dafos y perjuicios debida al titular del derecho infringido comprendera no solo
el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya
dejado de obtener a causa de la violacion de su derecho. Esto es, la indemnizacién
de dafios y perjuicios por conductas atentatorias de la propiedad intelectual se
extiende al damnum emergens 'y al lucrum cessans®.

La cuantificacién de los dafnos y perjuicios de indole econémica se determina
de manera especifica en el mencionado articulo 140 TRLPI. Asi, la obtencién del
quantum se fijara, a eleccion del perjudicado, de conformidad con alguno de los
siguientes criterios, que se aplicaran con cardcter alternativo: a) las consecuencias
econdmicas negativas, entre ellas la pérdida de los beneficios que haya sufrido la
parte perjudicada y los beneficios que el infractor haya obtenido por la utilizacién
ilicita; b) la cantidad que como remuneracién hubiera percibido el perjudicado,
si el infractor hubiera pedido autorizacion para utilizar el derecho de propiedad
intelectual en cuestion.

Se trata, en definitiva, de formas que todavia quedan preestablecidas
de una manera abstracta. Es cierto que pueden ser discutibles, pero que en
todo caso proporcionan una cierta seguridad juridica y pueden favorecer al
titular lesionado por el plagio para obtener un condigno resarcimiento. De
conformidad con los criterios fijados en el TRLPI podran obtenerse las partidas
indemnizatorias correspondientes al dafio emergente, el lucro cesante y los
gastos de investigacion devengados para la obtencion de pruebas de la comision
del delito.

En el ambito penal se plantea la duda de si es posible la reparacién del dano
moral al considerarse el plagio una infraccién tipicamente econdmica. En prin-
cipio, la respuesta debe ser afirmativa. Por varias razones. De un lado, porque

9 Sobre el particular confréntese DE CUPIS, A., E/ daio (trad. de la 1* ed. italiana, estudio
preliminar de A. Martinez Sarrién), Ed. Bosh, Barcelona, 1975, pag. 312.
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en el orden penal también con caracter general se indemnizan los dafios morales
(cfr. art. 110-3° CP) y, de otro, porque al remitirse la norma penal a la ley civil
en lo atinente a la indemnizacién de dafios y perjuicios no hace ninguna limita-
cién de su ambito, ni concreta explicitamente que solo han de indemnizarse los
patrimoniales. Hay otra razon de peso, cual es que, si en el ambito penal no se
indemnizaran los dafios morales, supondria que, desde el punto de vista de la
reparacion, el autor de un delito, conducta mas grave que la simple infraccién
civil, tendria una menor responsabilidad pecuniaria a la hora de indemnizar el
dafo causado.

A tenor de lo previsto en el 140.2.a) del TRLPI, precepto aplicable al caso,
siempre procedera la indemnizacién del dafio moral, aun no probada la existencia
del perjuicio econémico. Para su valoracion se atendera a las circunstancias de
la infraccion, gravedad de la lesién y grado de difusion ilicita de la obra (art.
140-2°)%. Hemos de entender que la valoracién de dafios morales no estard
sujeta a los criterios que se establecen para danos patrimoniales, puesto que no
pueden los mismos estar en concomitancia con consecuencias negativas ni con
remuneraciones. Incluso las circunstancias que establece la ley son indicativas,
pudiendo apreciarse otras por el juzgador.

8.2. EN LAS INFRACCIONES CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

La indemnizacién de los danos y perjuicios en el ambito de las infracciones
penales de propiedad industrial no cuenta con un precepto analogo al articulo
272 CP relativo a los delitos contra los derechos de autor, por lo que, para
fijar la correspondiente reparacion por los danos causados, habra que aplicar
el régimen general previsto en los articulos 109 a 115 del Cédigo Penal. En
estos preceptos se establece la obligacién de reparar, en los términos previstos
en las leyes, los dafos y perjuicios causados por los delitos. Por ende, en cada
caso concreto, habida cuenta la libertad que puede tener el juzgador para

% Respecto a la fijacién de la indemnizacién por dafios morales, es ilustrativa la sentencia de la
Audiencia Provincial de Barcelona, Seccién 13%, de 5 de junio de 1992 (RGD 628) que viene a
sostener: “El dafio econdmico comprende el lucro cesante y requiere datos objetivos probados
como base para estimar la pérdida de unas cantidades que han de concretarse al menos de
modo aproximado, lo que no acontece en el caso de autos, por lo que debe acudirse a los dafios
morales, para cuya fijacién debe atenderse a las circunstancias de la infraccién, la gravedad de
la lesién y el grado de difusion ilicita de la obra”.

Doctrina jurisprudencial sobre indemnizacién de dafos y perjuicios por infraccién de derechos
de propiedad intelectual, puede verse en SAP de Alicante (Seccién 8%) de 20 de octubre de
2017 (AC 2017\1465), SAP de Zamora (Seccién 1%) de 10 de noviembre de 2017 (AC 2017,
1625), SAP (Seccién 5%) de 29 de mayo de 2017 (AC 2017, 1499), entre otras muchas.
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establecer el guantum indemnizatorio, podra aplicar las reglas que para tales
fines se contienen en las leyes sobre propiedad industrial, que establecen
procedimientos analogos a la LPI.

De forma tangencial digamos que las indemnizaciones por dafios y
perjuicios por delitos contra la propiedad industrial comprenderan no solo
el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que
haya dejado de obtener el titular por la violacién de su derecho. La peticién de
indemnizacién podré fundarse, a eleccién del perjudicado, en las consecuencias
econémicas negativas o en una cantidad a tanto alzado en funcién de distintos
factores previstos en la norma. En el caso de violacién de patentes podra
existir una indemnizacién por desprestigio de la invencién patentada. También
contemplan las leyes sobre propiedad industrial la indemnizacién de los dafios
morales aun no probada la existencia del perjuicio econémico. No se prevé, por
el contrario, la posibilidad de que el perjudicado pueda pedir la entrega de los
productos o material empleado en las infracciones a precio de coste y a cuenta
de la liquidacién posterior por dafios y perjuicios, tal como se recoge para los
delitos contra la propiedad intelectual (cfr. arts. arts. 70-78 LP, art. 40-45 LM,
art. 52-57 LPJDD)“'.

7 En cuanto a las acciones civiles relativas a la defensa de la propiedad industrial, que podran
ejercitarse de forma separada a las acciones penales en el supuesto de conductas delictivas,
siempre que haya una reserva de las mismas en el procedimiento penal, puede consultarse
nuestras obras: VEGA VEGA, J.A., “Comentarios a los articulos 32, 33 y 34 de la Ley de
Competencia Desleal”, en Comentarios a la Ley de Competencia Desleal (Dir. A. Bercovitz), Ed.
Aranzadi, Cizur Menor, 2011, pags. 847-954; VEGA VEGA, J.A., “La tutela de la propiedad
industrial en el ordenamiento juridico espafol”, en Revista de Estudios Econdmicos y Empresariales,
nam. 10 (1998), pags. 143-164.

La Revista de Estudios Econdmicos y Empresariales recibié este articulo el 30 de julio
de 2022 y fue aceptado para su publicacién el 17 de septiembre de 2022.

128 ISSN:0212-7237 Revista de Estudios Econdémicos y Empresariales, Num. 34, 2022, pp. 95-128



