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1. INTRODUCCION

La propiedad industrial es objeto de proteccion penal. En concreto, lo son las patentes y los
modelos de utilidad (art. 273.1 CP), los disefios industriales y las topografias de productos
semiconductores (art. 273.3 CP), las marcas (art. 274 CP), las obtenciones vegetales (art.
274.4 CP), las denominaciones de origen y las indicaciones geograficas protegidas (art. 275
CP), y los secretos empresariales (arts. 278 y 279 CP).

La proteccion penal del secreto empresarial se encuentra, por razones historicas, en una
seccion distinta de los delitos relativos a la propiedad industrial: la seccién de los delitos
relativos al mercado y los consumidores (arts. 278 y 279 CP). Pese a ello, debe afirmarse —
como se ha defendido a lo largo de esta obra— que el secreto empresarial es una modalidad
mas de la propiedad industrial. Y, en coherencia, debera mantenerse la unidad de tratamiento
y aplicar a la proteccion penal del secreto empresarial cualquiera especialidad que legalmente
se regule en relacién con los delitos sobre la propiedad industrial.

No existe un proceso penal especial relativo a delitos sobre la propiedad industrial y, por ello,
es aplicable como regla general el conjunto de normas que, contenidas en la LECrim, regulan
la investigacién y el enjuiciamiento ordinario de los delitos.

Existen, pese a ello, algunas especialidades procesales que contempla la LECrim para los
procesos penales en materia de propiedad industrial. Entre ellas cabe mencionar (7) la
posibilidad de utilizar la figura del agente encubierto como diligencia de investigacion (art.
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282 bis d) LECrim); (77) el reconocimiento de las entidades gestoras de derechos de propiedad
industrial como sujetos que ostentan un interés legitimo en el proceso penal (art. 771.2°
LECrim); o (i) la posibilidad de enjuiciar estos delitos a través de los denominados juicios
rapidos (art. 795.1 2.* )) LECtim) (Citcular 1/2006, pp. 3-4). De especial interés en los
procesos penales en materia de propiedad industrial —y aunque sean instituciones procesales
de alcance general— son el decomiso preventivo y la destrucciéon de los productos
presuntamente infractores (arts. 334 LECrim y 127 octies CP) y el decomiso como
consecuencia accesoria de la condena penal (art. 127 bzs.1 f) CP).

En este capitulo se realizara una exposicion general de las fases de instruccién y
enjuiciamiento de las que se compone ordinariamente el proceso penal y se profundizara en
las especialidades que operan en cada una de ellas. Se dejara por ello de lado cualquier
consideracion material sobre los delitos relativos a la propiedad industrial (arts. 273-280 CP),
objeto de tratamiento especifico en los Capitulos XXVII y XXVIII. Por dltimo, debe
sefialarse que todas las referencias a resoluciones del TS en este capitulo deben considerase
hechas a su Sala Segunda o de lo Penal y que la exposicién sobre el desarrollo del proceso
penal ha seguido como bibliografia basica el manual de Fernando Gascon Inchausti: Derecho
procesal penal, Madrid, 2025.

2. LA PROTECCION PENAL Y CIVIL DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL

La propiedad industrial es objeto de tutela civil y penal. Tradicionalmente ha sido discutido
cual es el bien juridico protegido por los delitos relativos a la propiedad industrial: el derecho
de exclusiva del titular o el funcionamiento del mercado en su conjunto u otros intereses
supraindividuales analogos.

Con independencia de estas consideraciones —de importantes consecuencias juridico-
penales— debe reconocerse que en la practica existe una coincidencia casi total entre las
conductas infractoras que constituyen un ilicito civil o un ilicito penal. Existe un trasvase
sectorial de las conductas ilicitas o, directamente, un solapamiento normativo (Morén Lerma
2016: Introduccién. De los delitos relativos a la propiedad industrial; Circular 1/2006: 18,
34). Ademas, la comisién de un hecho delictivo también suele tener consecuencias de
naturaleza juridico-privada (arts. 109 ¢ seq. CP). De este modo, unos mismos hechos pueden
integrarse en el supuesto de hecho de una norma penal y civil. Este es tipicamente el caso de
los derechos de propiedad industrial en los que la infraccién de los derechos de exclusiva que
de ellos nacen puede suponer al mismo tiempo un ilicito civil y la comisién de un delito,
haciéndose mas evidente el solapamiento de 6rdenes.

Son evidentes las diferencias que existen entre los objetos procesales y la naturaleza del
proceso civil y penal. Pese a ello, el titular o el sujeto perjudicado por la violacién de un
derecho de propiedad industrial tiene normalmente en la practica la libertad de optar por la
proteccion de su derecho de exclusiva por la via penal o civil. La decisién de elegir una u otra
dependera de circunstancias como la entidad de la infraccion, las circunstancias del presunto
infractor, las fuentes de prueba disponibles para probar la infraccién o los gastos procesales
propios de un tipo de litigacién (civil) compleja.

Con todo, son varias las ventajas y los inconvenientes practicos que tiene optar por una u
otra via. En cuanto a las ventajas, y por mencionar solo algunas, debe sefialarse que en el
proceso penal el perjudicado tendra a su disposicion las diligencias de investigaciéon para
averiguar el hecho delictivo y obtener las fuentes de prueba que le permitan investigar y
acreditar la infraccion. Ademas, existe la posibilidad de solicitar el decomiso preventivo (art.
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127 octies CP) e incluso la destruccion preventiva de los productos infractores; asi como su
decomiso definitivo como una de las consecuencias accesorias de la condena penal (art. 127
bis CP). Por el otro lado, no puede olvidarse que en estos casos el proceso penal —y también
por ello, el enjuiciamiento sobre la responsabilidad civil ex delicto— esta sujeto a las garantias
procesales penales y la concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal.
En definitiva, la decisién final estara condicionada por las circunstancias del caso y la
estrategia procesal del perjudicado (Cantos Pardo 2022: 63-65).

2.1. El ejercicio de la accién civil en el proceso penal

Como se acaba de decir, es posible que de unos mismos hechos nazcan consecuencias
juridico-civiles y penales. En el proceso penal espanol es posible que se ejerciten las acciones
civiles para reparar o resarcir el dafio producido por el delito. El fundamento de ello esta en
motivos de economia procesal y de Justicia. De este modo, el proceso penal espanol puede
tener una pluralidad heterogénea de objetos procesales (Gascon Inchausti 2025: 43-406).

El Cédigo Penal determina que la accién civil derivada del delito comprendera la restitucion,
la reparaciéon del dafo y la indemnizacion de los perjuicios materiales y morales sufridos (art.
110 CP). La jurisprudencia ha hecho una interpretacion amplia de este precepto y ha admitido
que la accion civil ex delicto pueda consistir en otras tutelas civiles de naturaleza declarativa,
condenatoria o incluso constitutiva (STS num. 646/2005 — Estafa, F.D. 7°) —por ejemplo,
la declaracion de nulidad de un negocio juridico—. Todo ello se considera que forma parte
de la reparacién del dafio ocasionado por la actividad delictiva (art. 110.2° CP). Esto abre la
puerta a pretender como parte de la reparacion del dafio en el proceso penal las tutelas civiles
reconocidas en las leyes especiales—u.gr:, art. 71 LP, art. 41 LM, art. 9 LSE, etc.—

La accién civil ejercitada acumuladamente a la accién penal no pierde su autonomia o
naturaleza: cada una de ellas estara sometida a sus correspondientes presupuestos materiales
y procesales. La unica interdependencia que existe entre ambas es que, por regla general, hara
falta que exista una condena penal para que el juez penal pueda pronunciarse sobre la
responsabilidad civil ex delicto.

2.2 El tratamiento procesal de la accion civil en el proceso penal

En relacién con el tratamiento procesal de la accion civil en el proceso penal, la ley ordena
al MF que ejercite la accién civil junto con la penal —exista o no en el proceso un acusador
particular— (art. 108 LECrim). Ademas, conforme al art. 112 LECrim se entendera que,
ejercitada la accién penal, se ejercita también la accién civil, salvo que su titular renuncie a
ella o se reserve su ejercicio en un ulterior proceso civil. De este modo, el ordenamiento parte
de la base de que por defecto la accién civil formara parte del proceso penal y pone sobre su
titular la carga de renunciar o reservar su ejercicio (Gascon Inchausti 2025: 45).

La victima de los delitos relativos a la propiedad industrial sera el titular del derecho y, si los
hubiere, los sujetos que en su caso ostenten algin derecho sobre el titulo. Si el titular no esta
personado y se pretende la tutela de un derecho sometido a inscripcion, una vez identificada
su identidad a través de la consulta a la oficina correspondiente, sera citado por el juez de
instruccién para tomarle declaracion. En esa comparecencia el LAJ le informara de sus
derechos y le ofrecera constituirse como parte y, en lo que ahora interesa, ejercitar las
acciones civiles que correspondan (art. 109 LECrim). En relacién con ello, la LECrim regula
como especialidad que en los procesos penales sobre propiedad industrial la citacién y el
ofrecimiento de acciones se realice a las personas, las entidades o las organizaciones que
ostenten la representacion legal de los titulares de los derechos de propiedad industrial (art.
771 1* LECrim). Aunque se trata de una norma pensada tipicamente para la gestiéon colectiva
de los derechos de propiedad intelectual (arts. 147 et seq. LPI), no puede descartarse el
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ofrecimiento de acciones a empresas especializadas en el sector en la defensa de los derechos
de exclusiva de sus clientes (Valdivia 2024: 143-144).

Aunque se hubiera renunciado previamente a la accién civil, podra posteriormente revocarse
la renuncia si las consecuencias del delito son mas graves que las previstas inicialmente (art.
112 LECrim). La revocacién de la renuncia debera solicitarse antes de que se formule el
escrito de acusacion y sera acordada por el juez previa audiencia del resto de las partes. Esta
es una norma de interés en los procesos penales en materia de propiedad industrial.
Especialmente en los casos en los que los titulares de los derechos decidan renunciar al
ejercicio de la accién civil por considerar reducido el perjuicio econémico —por ejemplo, en
delitos de venta ambulante u ocasional de productos infractores (art. 274.3 CP)—, pero
posteriormente se constate un mayor alcance de los hechos delictivos.

Por dltimo, y pese a su independencia juridica, como regla general para que el juez penal haga
un pronunciamiento sobre la responsabilidad civil debe haber existido una condena penal.
En la medida en que se enjuicia una responsabilidad civil derivada «del delito», solo en el caso
de que se declare la existencia de este nacera la primera. Excepcionalmente, en casos de
absoluciéon por exenciéon de la responsabilidad criminal (art. 20 CP) se permite un
pronunciamiento sobre la accion civil ejercitada (art. 118 CP).

En el caso de absolucién de la responsabilidad penal, el perjudicado civilmente por el hecho
—no castigado— tendra disponible la via civil para el ejercicio de las acciones que
correspondan. La tnica excepcion a esta posibilidad es que se haya declarado por sentencia
firme que no existi6 el hecho dafioso (art. 116 LECrim). En cualquier caso, la incoacién y el
desarrollo del proceso penal suspende la prescripcion de las acciones civiles ejercitadas en el
proceso penal —y que, en su caso, quedaron imprejuzgadas por sobreseimiento (art. 637.1
LECrim) o absolucién penal—.

3. LOS SUJETOS EN EL PROCESO PENAL
3.1 El actor civil y las personas civilmente responsables

El actor civil es aquel acusador particular o tercero que ejercita la accion civil derivada del
delito en el proceso penal. La legitimacion activa para el ejercicio de la accién correspondera
a los que ordinariamente estén legitimados para pretender la tutela judicial del derecho de
propiedad industrial: el titular, los cotitulares, los usufructuarios y los licenciatatios exclusivos
y no exclusivos en los términos ya sefalados (2. Capitulo XXIX).

Conforme al art. 116 del CP, toda persona criminalmente responsable por un delito lo es
también civilmente. Si son mas de dos, el tribunal debera sefialar la cuota de participacion de
cada uno, de la que responderan solidariamente. También son responsables civiles directos
las aseguradoras que hayan asumido el riesgo derivado del uso o explotacion de la empresa
o la industria (art. 117 CP).

Especial relevancia en los procesos penales relativos a la propiedad industrial tienen los
terceros que se hayan beneficiado a titulo lucrativo de los efectos del delito: los participes a
titulo lucrativo (art. 122 CP). La naturaleza de la accién que se dirige frente al participe a
titulo lucrativo es la propia de una accién por enriquecimiento injusto (Banacloche 2021: 36-
43,48). Y, por ello, no sera necesaria la concurrencia de culpa en el tercero como presupuesto
para el decomiso de los bienes infractores.

En los procesos penales en materia de propiedad industrial pueden tener relevancia los
responsables civiles subsidiarios (art. 120 CP). En especial, la persona natural o juridica
dedicada a la industria o el comercio que responde por delitos cometidos por sus empleados
o dependientes (art. 120 4* CP).
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3.2. La responsabilidad penal de la persona juridica

El Cédigo Penal establece la responsabilidad penal de las personas juridicas en los delitos
relativos a la propiedad industrial (art. 288 CP). De este modo, en el marco de su régimen de
responsabilidad (art. 31 bis CP) la persona juridica podra ser responsable penal (art. 228 CP)
y civilmente (art. 116.3 CP). La responsabilidad penal de una persona juridica lleva consigo
la responsabilidad civil directa del hecho dafioso (art. 116.3 CP).

La responsabilidad penal de las personas es una cuestion de especial interés en los procesos
penales relativos a la propiedad industrial, pues no es inusual que tramas delictivas de cierta
entidad se desarrollen en el seno y por cuenta de una persona juridica que actda en el trafico
(ATCI proc. 21/2023 — DOP Valdepefias, F.D. 1°-3°).

4. LAS CUESTIONES PREJUDICIALES NO PENALES EN EL
PROCESO PENAL

El registro del titulo de propiedad industrial y su conocimiento son dos elementos que
integran el tipo objetivo y subjetivo de los delitos relativos a patentes, modelos de utilidad
(art. 273.1 CP), disenos industriales y topograffa de productos semiconductores (art. 273.3
CP), de marcas (art. 274.1 CP) y de obtenciones vegetales (art. 271.4 CP).

Ademas de ello, y en la medida en que el bien juridico protegido por estos delitos es (entre
otros) el derecho de propiedad industrial (Circular 1/2000, p. 44), 1a validez del titulo inscrito
en el momento de llevar a cabo la conducta presuntamente delictiva tiene relevancia penal.
En funcién de ello existira o no «la presencia de un elemento normativo del tipo» (STS, Penal,
349/2020 — Anulacion de condena, F.D. 3°; Circular 1/20006: 20). La validez del titulo insctito
repercute no solo en el enjuiciamiento penal de la conducta, sino también en la propia
existencia del proceso penal. Y ello por cuanto la apariencia delictiva del hecho es uno de los
presupuestos materiales de los que depende la apertura y el desarrollo del proceso penal
(Gascon Inchausti 2025: 27).

A los meros efectos dialécticos, debe sefialarse que serfa indiferente la validez o no del titulo
de propiedad industrial si se considerara que el bien juridico protegido por los delitos es la
seguridad juridica en el trafico mercantil que nace del registro. En este caso, para apreciar la
antijuridicidad de la conducta serfa suficiente con que el derecho estuviera registrado y el
sujeto pasivo tuviera conocimiento de él —fuera o no valido el titulo en cuestion—.

En relaciéon con la controversia sobre la validez del derecho de propiedad industrial en el
proceso penal existen dos cuestiones que son de interés examinar. Por un lado, la posibilidad
de que el juez de lo penal —instructor o enjuiciador— se pronuncie a titulo incidental sobre
la validez del titulo. Por el otro —y estrechamente conectado con lo anterior—, la incidencia
que tendran los procesos administrativos y judiciales de nulidad y de caducidad de los titulos
que se estén tramitando de forma paralela al proceso penal.

En relacion con la primera cuestion, no es inusual que el juez penal deba subsumir en los
tipos penales elementos juridicos cuyo enjuiciamiento corresponda a los ordenes
jurisdiccionales civil, administrativo o penal. Este es el caso de los procesos penales relativos
a la propiedad industrial en los que el juez debera determinar si existe un titulo valido y, por
ello, una conducta antijuridica. Esta es una cuestion especialmente relevante cuando el titulo
de propiedad industrial cuya tutela penal se pretende se conceda sin un examen previo de
fondo sobre el cumplimiento de sus requisitos, como sucede con los modelos de utilidad o
con los disefios registrados (Morén Lerma 2016: Comentario del art. 273 CP) o,
directamente, no esté sometido a inscripcion, como sucede con los secretos empresariales o
con las marcas notoriamente conocidas en Espafia en el sentido del art. 6 bis del CUP.
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Los arts. 10.1 LOPJ y 3 LECrim permiten al juez penal pronunciarse de forma incidental
sobre la validez del titulo. Por ello, serfa un argumento valido de la defensa sostener que la
conducta no es antijuridica por no existir una lesiéon del bien juridico protegido —que no
existe por ser nulo o estar caducado—. En estos casos, el juez deberia entender que la
cuestion prejudicial es determinante de la culpabilidad o inocencia y deberfa otorgar un plazo
de dos meses a las partes para que inicien el correspondiente proceso administrativo o judicial
de nulidad o caducidad (art. 4 LECrim). Esta soluciéon plantea, sin embargo, algunos
inconvenientes.

La declaraciéon judicial o administrativa de nulidad o caducidad del titulo puede tener su
origen en un procedimiento administrativo ante la oficina correspondiente, en un recurso
judicial frente a las resoluciones administrativas interpuesto en el orden civil (art. 447 bis
LEC) o en un proceso civil en el que se pretenda la declaracion de la nulidad o la caducidad
del derecho a titulo principal (». Cap. XXXII). El problema se planteara cuando antes o
durante la incoacién y el desarrollo del proceso penal se inicie un procedimiento
administrativo o judicial de nulidad o de caducidad del titulo que afecte al periodo temporal
investigado o imputado. De ser este el caso, debe decidirse si el proceso penal se suspendera
hasta la finalizacion del proceso administrativo o judicial o si, por el contrario, debe continuar
pudiendo enjuiciarse a titulo incidental la validez del derecho de propiedad industrial en el
proceso penal.

Como se vera mas adelante, la declaracién de nulidad o de caducidad de un titulo de
propiedad industrial durante el periodo investigado e imputado que sirvié de base a la
condena penal podtia llevar a la revision de la sentencia (art. 954.1.d) y e) LECrim) (349/2020
— Anulacién de condena, F.D. 3°). Esto puede llevar a defender que por razones de eficacia
y economia el proceso penal se suspenda. Sin embargo, esto también conlleva el riesgo de
que el delito que se esta investigando o enjuiciando prescriba por la paralizacion del proceso
(art. 132.2 CP). Ademas, la suspensiéon supondria también tener sujeto por afios al
investigado o al imputado a un proceso penal hasta que se resuelvan los recursos relativos al
proceso administrativo o judicial de nulidad o de caducidad. Por las razones anteriores, y de
conformidad con el art. 10.1 de la LOP] y el art. 3 de la LECtim, debe considerarse pertinente
que en cualquier caso el juez penal continte con el proceso y resuelva a los meros efectos
prejudiciales sobre la validez de los titulos.

5. JURISDICCION Y COMPETENCIA

No existe ninguna especialidad en materia de jurisdicciéon y competencia en los procesos
penales relativos a la propiedad industrial. Pese a ello es oportuno hacer un repaso de las
reglas generales y examinar como operan en los procesos que ahora se analizan.

5.1. La competencia internacional de los tribunales penales espafoles

Las normas sobre competencia internacional de los tribunales penales espafioles estan
contenidas en el art. 23 LOPJ. Como regla general, corresponde a los tribunales espafioles el
conocimiento de los delitos cometidos en tertitorio espafiol —ctiterio de la territorialidad—
(art. 23.1 LOPJ). Ademas de ello, existen determinados supuestos en los que esta
competencia se extiende a delitos cometidos en el extranjero (art. 23.2 a 6 LOPJ). De todos
estos, es de interés en los procesos penales en materia de propiedad industrial hacer
referencia a la extension de la competencia internacional con base en el criterio de la
nacionalidad o la personalidad (art. 23.2 LOP]J). Conforme a este, los tribunales espafoles
podran conocer de los delitos cometidos en el extranjero por ciudadanos espafioles, siempre
que el hecho esté tipificado como delito en Espafa y en el lugar en el que se cometié —
doble incriminacion— (art. 23.2 @) LOPJ), que el agraviado o el MF interpongan querella
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ante los tribunales espafioles (art. 23.2 4) LOP]) y que el delincuente no haya sido absuelto,
indultado o penado en el extranjero (art. 23.2 ¢) LOPYJ).

La exigencia de inscripciéon en un registro publico hace que ordinariamente la proteccion
penal de la propiedad industrial esté estrechamente vinculada al territorio en el que se
concede el derecho de exclusiva. Con todo, no es inimaginable que esta extension de la
competencia internacional se active en algunos supuestos, por ejemplo, de revelacion o
explotacién en el extranjero de secretos empresariales obtenidos en Espana (art. 278 CP).

Existen dudas de si la exportaciéon de productos infractores de todas las modalidades de
propiedad industrial esta tipificada como hecho delictivo (2. arts. 273.1 y 274.1 a) CP y en
relacién con ello la Circular 1/2006, p. 32). En esos casos dudosos, podria resultar util activar
la extension de la jurisdiccion espafiola en el caso de importacion y venta en el extranjero de
productos infractores de patentes, modelos de utilidad o de marcas registrados en Espafa.
Para ello harfa falta que sea punible en el Estado de destino la importaciéon o la venta de
productos infractores de titulos de propiedad industrial extranjeros —algo, por otro lado,
bastante infrecuente—. Si el delito incorpora directamente la exportacion de los productos
infractores, no sera necesario acudir a ninguna extension de la competencia internacional,
pues bastara aplicar el tipo nacional. Este es el caso de las obtenciones vegetales (art. 274.4
CP) y las denominaciones de origen e indicaciones geograficas (art. 275 CP).

5.2. La competencia objetiva para el enjuiciamiento

La gravedad de la pena asociada al delito es el criterio ordinario para fijar la competencia
objetiva para su enjuiciamiento. Conforme a este criterio, correspondera el enjuiciamiento al
juez de la seccion de lo penal del tribunal de instancia si el delito tiene asignada en abstracto
una pena de hasta cinco afios de prisiéon o de cualquier otra naturaleza siempre que no exceda
de diez afios (art. 14.3 LECrim). En los demas casos en los que se superen esos umbrales, el
enjuiciamiento correspondera a la audiencia provincial (art. 14.4 LECrim).

LLa mayoria de los delitos sobre propiedad industrial tienen una pena de prision menor de 5
afios, por lo que como regla general el juez de la seccion de lo penal del tribunal de instancia
sera el competente para su enjuiciamiento. Por las penas asignadas en abstracto, podra la
audiencia provincial ser objetivamente competente cuando el beneficio obtenido por la
actividad criminal posea especial trascendencia econémica o los hechos sean de especial
gravedad (art. 276 @) y b) CP), cuando el culpable esté integrado en una organizacion criminal
(art. 276 ¢) CP) o cuando se utilicen menores de 18 afios para la comisioén de los delitos (art.
276 d) CP).

Ademas del criterio general de la gravedad de la pena, existe un criterio especial en funcién
de la materia, entre ellos, la atribucién del enjuiciamiento al Tribunal del Jurado (art. 1.2
LOT]J) ola AN (art. 65.1 LOPJ). En relaciéon con ello, los 6rganos jurisdiccionales de la AN
son objetivamente competentes para conocer de delitos relacionados con fraudes
alimentarios, sustancias farmacéuticas o medicinales. Y ello siempre que sean cometidos por
bandas o grupos organizados y produzcan sus efectos en distintas provincias (art. 65.1.d)
LOP]J). Con base en una interpretacién expansiva del precepto, no es inusual que se atribuya
a la AN el conocimiento 2.gr., de delitos relativos a infracciéon de denominaciones de origen,
indicaciones geograficas u obtenciones vegetales (SAN, Penal, 3/2024 — Delitos de falsedad
en documento mercantil y estafa). En estos casos, el enjuiciamiento correspondera a la
Secciéon de lo Penal del Tribunal Central de Instancia o a la Sala de lo Penal de la AN en
funcién de la gravedad de la pena del delito (vzd. supra).

5.3. La competencia objetiva para la instruccion
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Como regla general, la competencia objetiva para instruir el caso correspondera al juez de
instruccion territorialmente competente —y ello con independencia de que el enjuiciamiento
corresponda a la seccion de lo penal del tribunal de instancia o a la audiencia provincial—
(art. 88 LOPJ). Si el enjuiciamiento corresponde a la Secciéon de lo Penal del Tribunal de
Central o a la Sala de lo Penal de la AN, la competencia objetiva para conocer de la fase de
instruccioén correspondera un juez de la Seccion de Instruccion del Tribunal Central de
Instancia (art. 95 LOP]J).

5.4. La competencia territorial

La competencia territorial para instruir y para enjuiciar el delito correspondera a los tribunales
del partido judicial donde se haya cometido —forum delicti commissi— (art. 14 LECrim) (AAP
Barcelona, sec. 7.%, 744/2022 — Venta de laminas y posters. Plagio, F.D. 2°). En el caso de
que no conste este lugar, la LECrim fija unos criterios provisionales de competencia
territorial que seran aplicables hasta que se identifique dénde se llevd a cabo la actividad
delictiva (art. 15 LECrim). Entre ellos, especial relevancia tiene el fuero relativo al lugar
donde se encontraron las pruebas materiales del delito. En el caso de los procesos en materia
de propiedad industrial, este correspondera normalmente al lugar en el que se hallaban los
productos infractores (ATS, Penal, rec. 20356/2006 — Cazadoras North Face, F.D. 2°).

Los delitos sobre la propiedad industrial pueden integrar distintas conductas punibles: la
fabricacion, la importacién, la posesion, la introducciéon o el ofrecimiento de productos
infractores, entre otros (2. supra). Los delitos se consumaran con la realizaciéon de cualquiera
de las conductas tipicas, de manera que los tipos pueden calificarse de mixtos alternativos
(Morén Lerma 2016: Comentario del art. 273 CP).

Si la conducta tipica se realiza o produce sus efectos en distintos partidos judiciales debera
aplicarse la regla de la ubicuidad para fijar la competencia territorial. La Sala Segunda del
Tribunal Supremo ha declarado que en estos casos «el delito se comete en todas las
jurisdicciones en las que se haya realizado algin elemento del tipo (...) el juez de cualquiera
de ellas que primero haya iniciado las actuaciones procesales sera en principio competente
para la instruccién de la causa» (Acuerdo de Pleno no Jurisdiccional de la Sala Segunda del
Tribunal Supremo de 3 de febrero de 2005). Este sera el caso normal en los procesos penales
de infraccién de derechos de propiedad industrial en los que se investiguen distintas fases de
produccién y de comercializacion de productos infractores y cuyo conocimiento no
corresponda a la AN (AAP Pontevedra, sec. 5.%, 357/2021 — Ropa DR&N, FE.D. 2*-; SAP
Sevilla, sec. 3.% 426/2020 — Publicidad reparacién de electrodomésticos, F.D. 1°).

5.5. La conexidad delictiva

La LECrim parte de la base de que cada hecho delictivo dara lugar a la formacién de una
unica causa (art. 17.1 LECrim). Sin embargo, no es inusual que la comisién de delitos
relativos a la propiedad industrial vaya acompafiada de la comision de otros. Este sera el caso
cuando se vendan productos infractores ofreciéndolos al publico como originales —delito
de propiedad industrial y de estafa— o cuando se falsifiquen distintivos o sellos para hacer
pasar el producto infractor como propio de una denominacién de origen o indicacion
geografica —delitos de propiedad industrial y de falsedad documental— (SAP Madrid, sec.
16.2, 21/2024 — Productos del cerdo ibérico o STS, Penal, 682/2024 — Venta de marcas
notorias falsificadas, F.D. 2%). En estos casos de conexidad delictiva (art. 17.2 LECrim) se
permite su investigacién y enjuiciamiento conjunto.

En cuanto a la competencia objetiva, cuando sea conexo un delito ordinario y otro asignado
a la AN, conocera de todos ellos la AN (art. 65.1° 7z fine LOPJ) —u.gr., un delito por la
alteracion de aceite de oliva con denominacion de origen (arts. 274.4 y 275 CP) y un delito
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de falsedad en documento mercantl (art. 390 CP) (SAN, Penal, 3/2024 — Delitos de falsedad
en documento mercantil y estafa, F.D. 1°)—.

En relacion con la determinacion de la competencia territorial, debe acudirse a las reglas del
art. 18.1 LECrim: conocera el tribunal del partido donde se haya cometido el delito que tenga
sefialada una pena mayor, el que primero comenzara la causa si los delitos son de la misma
pena o, si han comenzado al mismo tiempo, el que sefiale el tribunal superior comun.

6. EL PROCEDIMIENTO LEGALMENTE ADECUADO

En el ordenamiento procesal penal espafiol existen distintos procedimientos para investigar
y enjuiciar los hechos delictivos.

Por un lado, la LECrim regula los procedimientos ordinarios. El procedimiento ordinario
por delitos graves sera aplicable cuando el delito tenga asignado en abstracto una pena
superior a nueve anos. El procedimiento abreviado, cuando el delito tenga asignada una pena
que no exceda de esos nueve aflos o cuando la pena consista en otra distinta a la privacion
de libertad (art. 757 LECrim). Y, por tltimo, el juicio por delitos leves para el conocimiento
de los delitos que tengan esa calificacion (art. 33.3 CP). Por las penas asignadas a los delitos
relativos a la propiedad industrial, en la mayoria de los casos estos se tramitaran a través del
procedimiento abreviado —y, por ello, el analisis de ahora en adelante se centrard en este—

Por otro lado, la LECrim regula determinados procesos especiales. En relacién con la
proteccion penal de la propiedad industrial, como se vera, son de interés el procedimiento
para el enjuiciamiento rapido de determinados delitos (art. 795 a 803 LECrim) y el
procedimiento de decomiso auténomo (art. 803 ter ¢) LECrim).

7. EL INICIO DEL PROCESO PENAL

El procedimiento abreviado se inicia mediante el auto de incoacién de las diligencias previas,
con el que empieza la fase de instruccion. El juez debera incoar las diligencias una vez que
llega a su conocimiento un hecho con apariencia delictiva: la notitia criminis. Aunque en
nuestro ordenamiento es posible que el juez de instruccion incoe las diligencias previas de
oficio —principio de oficialidad—, lo normal sera que la noticia criminal llegue a su
conocimiento a través de una denuncia, una querella o un atestado policial.

7.1. La denuncia y la querella

La denuncia es un acto a través del cual un sujeto pone en conocimiento del juez de
instruccién un hecho con apariencia delictiva. Una vez recibida, el juez debera comprobar
que el hecho narrado es en abstracto subsumible en un tipo penal y que la denuncia no es
manifiestamente falsa. Para decidir sobre su admision el juez podra efectuar por si mismo o
a través de la policia judicial las primeras diligencias de comprobacion.

La querella es un acto por el que se pone en conocimiento del juez de instruccion la notitia
criminis y el querellante manifiesta su voluntad de asumir la condicién de parte acusadora en
el proceso penal. De este modo, la principal diferencia entre la denuncia y la querella esta en
esa voluntad de personarse y tener un comportamiento activo en la investigacion y el
enjuiciamiento del delito.

Como se sabe, los delitos se clasifican en publicos, semipublicos o privados en funcién de si
es necesaria la interposicion previa de una denuncia o una querella para que inicie el proceso
penal. En relacién con ello, el art. 287 del CP sefala que «sera necesaria denuncia de la
persona agraviada o de sus representantes legales» para proceder por los delitos previstos en
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la Seccién 3.% del Capitulo XI. Entre ellos se encuentran los delitos relativos a los secretos
empresariales, que por ello deben calificarse de semipublicos (arts. 278 a 280 CP). A sensu
contrario, no sera necesaria la denuncia previa para la incoacién de procesos penales relativos
a patentes, modelos de utilidad, disefios industriales y topografias de productos
semiconductores (art. 273 CP), marcas (art. 274 CP), obtenciones vegetales (art. 274.4 CP),
denominaciones de origen e indicaciones geograficas (art. 275 CP).

7.2. El atestado policial

El atestado policial es el documento a través del cual las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado ponen en conocimiento de la autoridad judicial hechos con apariencia delictiva (art.
292 LECrim). A efectos procesales el atestado policial tiene el valor de una denuncia (art.
297 LECrim). El atestado policial describe el hecho delictivo percibido por los agentes, asi
como una descripcion detallada de los efectos incautados y constituye un medio para
comunicar la notitia criminis al juez de instruccion.

El atestado policial puede derivar de un delito flagrante identificado en las labores ordinarias
de seguridad ciudadana —u.gr., la venta ambulante u ocasional de productos infractores en la
via publica— o de operaciones policiales de mayor envergadura —u.gr., la incautacioén de
productos infractores en un poligono industrial en la ejecucién de una operacion policial
disefiada previamente—.

En relaciéon con ello, debe sefialarse que existe una Brigada Central de Investigacion de la
Delincuencia Especializada de la Policfa Judicial que, integrada en la Unidad Central de
Delincuencia Especializada y Violenta, tiene como misién la investigacion y la persecucion
de los delitos relacionados con la propiedad industrial (Orden INT/859/2023, de 21 de
julio).

Las FCSE no deberan remitir el atestado a la autoridad judicial si han percibido un hecho
con apariencia delictiva, pero no existe un autor del delito conocido (art. 284.2 LECrim). De
especial interés para los procesos penales que ahora se examinan es la posibilidad de los
agentes de recoger los efectos del delito, extender una diligencia sobre los hechos e informar
de ello a la victima (art. 284.3 LECrim). Asi, por ejemplo, si la policia encuentra en una nave
abandonada productos infractores de derechos de propiedad industrial, debera llevar a cabo
las pesquisas adecuadas para identificar al posible autor. Si no lo hallan, los agentes de las
FCSE no estan obligados a remitir el atestado a la autoridad judicial —sin perjuicio de la
posibilidad de la victima de presentar una denuncia o una querella—. En cualquier caso,
podran aprehender los productos infractores y comunicarlo a los titulares de los derechos.

8. LA FASE DE INSTRUCCION

Una vez recibida la notitia criminis y dictado el auto de incoacién de las diligencias previas se
iniciara la fase de instruccion.

En el proceso penal espafiol la fase de instruccion tiene tres funciones distintas. En primer
lugar, tiene una finalidad investigadora, que consiste en averiguar la comisiéon del hecho
punible y los sujetos responsables a través de la obtencion de las fuentes de prueba que
permitan apreciar o descartar la existencia de indicios suficientes de criminalidad. En segundo
lugar, pretende asegurar la eficacia del proceso penal adoptando las medidas cautelares
personales y reales —sobre el investigado o sobre terceras personas—. Y, en ultimo lugar,
tiene la finalidad de imputar formalmente uno o varios hechos con apariencia delictiva a
sujetos determinados (Gascon Inchausti 2025: 146-147).

8.1. Las diligencias de investigacion ordinarias y restrictivas de derechos
fundamentales

11
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Las diligencias de investigacion se suelen clasificar en ordinarias y restrictivas de derechos
fundamentales. En nuestro ordenamiento, las diligencias de investigaciéon ordinarias son
numerus apertus, por lo que el juez de instrucciéon podra ordenar cualquier actuacién que
considere util para averiguar los hechos con apariencia delictiva. Esta circunstancia tiene
especial interés en los procesos penales relativos a la propiedad industrial. Por la complejidad
técnica propia del fenémeno delictivo, podria adoptarse cualquier diligencia que ayude a
comprobar la infraccion del derecho de exclusiva. Las diligencias de investigacion seran

acordadas por el juez instructor de oficio o a instancia de las partes acusadoras, investigadas
o del MF.

8.1.1. La entrada y el registro del domicilio y lugares cerrados

La entrada y el registro del domicilio y lugares cerrados es una diligencia de especial
importancia en tramas complejas de infracciéon de derechos de propiedad industrial. En
supuestos de produccion, distribucion o venta de productos infractores normalmente serd
necesario su almacenamiento en algun sitio.

En relacién con ello debe senalarse que conforme a la doctrina del TC solo esta protegido
por el art. 18 de la CE el domicilio de una persona. Y debe considerase domicilio aquel
«espacio en el cual el individuo vive sin estar sujeto necesariamente a los usos y convenciones
sociales y ejerce su libertad mas intima» (STC 22/1984 — Derribo de vivienda en Murcia,
F.D. 5°). Por lo tanto, no tendrin esta consideracion las naves industriales (ATC 290/2004
— Pegatinas “piratas”, F.D. 2°) o almacenes de mercancias (STC 228/1997 — Falsedad de
marcas, F.D. 6°). La entrada y registro de almacenes o naves industriales suele considerarse
asf una diligencia no restrictiva de derechos fundamentales. Y, por ello, es una medida que
incluso podria llevarse a cabo antes del inicio del proceso penal por las FCSE en sus
funciones ordinarias de prevencion y persecucion del delito.

8.1.2. La investigacion sobre el cuerpo del delito y la incautacion de los efectos

Conforme al art. 334 de la LECrim, el juez instructor mandard a incautar cualquier
instrumento o efecto que tenga relacioén con el delito. En los procesos penales relativos a la
propiedad industrial ello se concreta en los productos infractores y los medios o los
instrumentos utilizados para la realizacion de alguna de las conductas tipicas. La persona
afectada por la incautacién —que podra ser el propio investigado o un tercero— podra
recurrirla ante el juez de instruccion (art. 334 LECrim).

El depésito de los efectos del delito puede realizarse en las dependencias del tribunal, de las
FCSE o encargarse a un tercero o al propio titular de los derechos de propiedad industrial
presuntamente infringidos —algo frecuente en la practica—.

La incautacion de los efectos del delito tiene dos finalidades. Por un lado, constituye una
forma de preservar fuentes de prueba relacionadas con la actividad delictiva. Y, por el otro,
supone una forma de asegurar el eventual decomiso como consecuencia accesoria del delito.

En el caso de sobreseimiento o absolucién penal, como regla general los efectos deberian
restituirse al investigado o al imputado, y ello siempre que no hayan sido destruidos
anticipadamente.

8.1.3. E7 agente encubierto

La LECrim autoriza el uso de la figura del agente encubierto para la investigacion de los
delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial previsto en los arts. 270 a 277 CP (art.
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282 bis.4 f) LECrim). Por su ubicacion sistematica en el Codigo Penal, una interpretacion
literal del art. 282 bis.4 f) de la LECrim excluye el uso de esta diligencia para la investigacion
de delitos relativos al descubrimiento o revelaciéon de secretos empresariales (arts. 278 a 280

CP).

La infiltracién de un agente es una diligencia de investigacion especialmente util para la
investigaciéon de delitos llevados a cabo por grupos de delincuencia organizada o que
incorporan una estructura mas o menos compleja. A través de esta, un agente oculta su
identidad real y se infiltra en la organizacién criminal para obtener informacién y fuentes de
prueba relativas a la actividad delictiva.

El agente encubierto debe considerase una medida restrictiva de derechos fundamentales; y
ello por cuanto el Estado a través del engafio y el abuso de confianza se infiltra en la esfera
privada de las personas (Gascon Inchausti 2025: 188-193). Ademas, es posible que durante
la ejecucion de la diligencia se vulneren otros derechos fundamentales como el derecho a la
intimidad, la inviolabilidad del domicilio, el secreto a las comunicaciones de los investigados
o de terceros, entre otras. Por todo lo anterior, la adopcion de la diligencia y la delimitacion
de su alcance deberan estar sometidas a los requisitos propios del juicio de adecuaciéon o
idoneidad, necesidad o subsidiariedad y proporcionalidad en sentido estricto. En su caso, el
agente encubierto podria declarar en el juicio oral y constituir su testimonio una de las
pruebas que sustenten la condena penal.

En tramas delictivas complejas nacionales o transfronterizas que constituyan una
organizacioén criminal dedicada a la produccion, la distribucién, la exportacion o la venta de
productos infractores de derechos de propiedad industrial puede tener utilidad el uso de un
agente encubierto. Especialmente eficaz sera la infiltracion de un agente encubierto
informatico que, por medio de una identidad digital falsa, obtenga informacién y fuentes de
prueba para la investigacion de delitos relacionados con la propiedad industrial.

8.14. Los mandamientos a las oficinas y los registros pitblicos

Una de las diligencias de investigacion ordinarias en la instruccién de los delitos relativos a
la propiedad industrial es el mandamiento a las oficinas y los registros publicos en los que
consten inscritos los derechos. De este modo podra certificarse su inscripcion durante el
periodo investigado (Valdivia 2024: 143-144). También puede ser util la emision de
mandamientos a registros o ayuntamientos para que certifiquen el titular de un local o un
establecimiento abierto al publico en el que se esté llevando a cabo un comportamiento
presuntamente delictivo (Valdivia 2024: 150). Esto permitira identificar al presunto
responsable y, en su caso, a las personas juridicas y fisicas que directa o subsidiariamente
deban responder de la responsabilidad civil derivada del delito.

8.1.5. E/ peritaje

El peritaje es, sin duda, una de las diligencias de investigacién mads importantes en la
instruccién —pero también y principalmente en el enjuiciamiento— de los delitos relativos
a la propiedad industrial (arts. 456 a 485 LECrim). Como sucede en el proceso civil,
normalmente seran necesarios conocimientos cientificos o técnicos para esclarecer si existe
una infraccién del derecho de exclusiva del titular que pueda subsumirse en el tipo penal.

El perito ha de ser imparcial y podra ser recusado por las partes (arts. 468 e seg. LECrim). El
perito podra ser designado de oficio y pertenecer a la brigada cientifica de cualquier cuerpo

13



(73)

(74)

(75)

(76)

(77)

SCHUMANN BARRAGAN, G., “Procesos penales relativos a delitos sobre la propiedad industrial”
en MASSAGUER, J. (dir.), Tratado sobre Derecho de la Propiedad Industrial, Civitas, Madrid, 2025,
pp. 1985-2016.

de seguridad del Estado o pertenecer a alguna institucién publica o privada que cuente con
expertos en la materia. También es posible que el perito sea propuesto por las partes y el juez
instructor considere que cumple con la suficiente independencia y las condiciones adecuadas
para llevar a cabo su labor.

Tampoco es inusual que sean las propias partes las que aporten un dictamen pericial y que
se pida como diligencia de investigacién ordinaria la ratificacion del perito o su interrogatorio
en la fase de instruccion (SAP Alicante, sec. 10.%, 439/2022 — Etiquetado falso, F.D. 1°).

En los procesos penales relativos a la propiedad industrial es necesario para el peritaje que se
tengan muestras suficientes de los efectos judiciales incautados. Ademas, debe asegurarse que
se respeta la cadena de custodia entre la aprehension de los productos infractores y su puesta
a disposicién del perito (SAP Madrid, sec. 2.%, 695/2022 — Venta ambulante, F.D. 2°). Por
otro lado, y para que lleve a cabo su labor, puede ser necesario que se dé acceso al perito a
aquellas otras fuentes de prueba que obren en la instruccion y cuyo examen pueda ser
conveniente para la elaboracion del dictamen. Especialmente util puede ser la aportacién por
parte del titular del derecho de propiedad industrial —esté personado o no en la causa— de
algun producto que integre o sea el resultado de la ejecucion del derecho de propiedad
industrial infringido y que permita el analisis comparativo de los productos presuntamente

infractores.

8.2. Las medidas cautelares dirigidas a asegurar la condena penal y sus
consecuencias accesorias: la realizacion anticipada de los efectos del
delito

Es posible que durante la fase de instrucciéon o de enjuiciamiento se adopten medidas
cautelares para asegurar la efectividad de alguno de los posibles pronunciamientos penales o
accesorios en la sentencia penal: la pena de prision, la multa o el decomiso de los efectos del
delito. Las medidas cautelares personales y patrimoniales que puedan adoptarse estaran
condicionadas a la existencia de un peligro de la mora procesal y un fumus delicti comissi. En
relacién con ello, especial atencion debe prestarse a la confiscacion y la realizacion anticipada
de los efectos del delito en los procesos penales relativos a la propiedad industrial.

Una de las consecuencias accesorias de la condena penal es la pérdida de los efectos que
provengan del delito y los medios o los instrumentos para su ejecucion (arts. 127 ez seq. CP).
En el caso de los delitos relativos a la propiedad industrial esto se concretara en la pérdida
de los productos infractores y cualquier maquina o instrumento técnico para preparar o
ejecutar cualquiera de las conductas tipicas (AAP Alicante, sec. 2.2, 120/2023 — Decomiso de
vehiculo BMW, F.D. 1°). En relacién con la carga de la prueba del origen ilicito de los efectos
o la relacion de los bienes con la actividad delictiva, habra que estar a lo dispuesto en los arts.
127 bis y 127 sexies del CP (Gascon Inchausti 2006: 587-606).

Una vez incautados podra ordenarse la realizacién anticipada de los productos infractores
cuando ello sea necesario o conveniente por su propia naturaleza (art. 367 ter 3 LECrim). Se
espera que la destruccion anticipada de los productos presuntamente infractores se haga una
vez que hayan sido objeto de pericia o, cuanto menos, de que se haya asegurado la
conservacion de muestras suficientes para futuras comprobaciones.
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La destrucciéon anticipada de los efectos judiciales es sin duda una de las medidas mas
invasivas —pero también mas efectivas— que ofrece la tutela penal de la propiedad
industrial. La destruccion anticipada debe ser excepcional y estar justificada sobre la base del
art. 367 quater de la LECrim (AAP Tarragona, sec. 2.%, 822/2023 — Destruccién anticipada
de objetos intervenidos, F.D. 2°). No puede olvidarse que se estd ante una medida que se
adopta sin un pronunciamiento judicial sobre el fondo del asunto —mas alla de la apariencia
delictiva que justifica la existencia del proceso penal— y supone una destruccion de los
productos infractores —que tiene una naturaleza mas propia de la tutela sumaria que de la
tutela cautelar—.

Como se ha dicho, la posibilidad de que los productos infractores se destruyan
anticipadamente es uno de los principales elementos que diferencian la tutela civil y penal de
la propiedad industrial. En el orden civil las medidas cautelares anticipatorias estan dirigidas
principalmente al cumplimiento de los pronunciamientos condenatorios de no hacer. La
orden cautelar de destruir los productos infractores en el proceso civil normalmente sera
rechazada por desproporcionada (art. 726 LEC), siendo mas apropiado el depodsito de los
bienes para asegurar una futura condena a destruirlos (art. 71.1 ¢) LP: ». Cap- XXIX).

La destruccion anticipada de los efectos y el posterior sobreseimiento de la instruccion o la
absolucion del imputado podria derivar, de concurrir los presupuestos para ello, en una
responsabilidad patrimonial de la Administracién de Justicia (art. 292 LOPJ). Aunque con
algunas dudas, podria plantearse también la responsabilidad del querellante que ha pedido la
destruccion anticipada haciendo una aplicacion analdgica de los arts. 721.1 y 745 LEC.

8.3. Las medidas cautelares dirigidas a asegurar la condena de naturaleza civil

Es también posible que el acusador particular o el actor civil soliciten la adopciéon de medidas
cautelares adecuadas para asegurar la efectividad de los pronunciamientos civiles que se
pretenden en la sentencia (Circular 1/2006: 39). Como se ha dicho, la accién civil y la accién
penal mantienen su independencia juridica en el proceso penal. Y, por ello, cabe hacer una
remision en bloque en relaciéon con los presupuestos y las medidas concretas que podrin
pretenderse para asegurar la responsabilidad civil derivada del delito.

En relacién con ello, especial importancia tiene el embargo de bienes suficientes para hacer
frente a la indemnizaciéon que se pretenda por el dafio sufrido (art. 727 1.° LEC o art. 128.1
¢) LP en relacion con art. 110 CP), 6rdenes de cesacion o prohibicion provisionales (art. 128.1
a) LP), etc. (v. Capitulo XXIX). En la medida en que la incautacién de los productos
infractores sucede ordinariamente como diligencia de investigacion del cuerpo del delito (art.
334 LECrim), pierde interés solicitar el depdsito de los bienes como medida cautelar para
asegurar los pronunciamientos civiles.

9. LA FASE INTERMEDIAY EL JUICIO ORAL

En el procedimiento abreviado, una vez investigado el hecho punible, el juez de instruccién
acordara el sobreseimiento (art. 779.1 1* LECrim) o dictarda el llamado auto de
transformacion (art. 779.1 4* LECrim). A través de este ultimo se pone fin a las diligencias
previas y se pasa a la fase intermedia. Una vez dictado el auto de transformacion, se dara
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traslado de la decisién al MF y al resto de las partes acusadoras para que, en su caso, soliciten
la practica de diligencias complementarias, el sobreseimiento de la causa o la apertura del
juicio oral —formulando con ello su escrito de acusacion— (art. 780 LECrim). En esta
primera fase intervendran solo las partes acusadoras (Gascon Inchausti 2025: 232-234).

Si finalmente es decretada la apertura del juicio oral por haberse solicitado por alguna de las
partes acusadoras (art. 783 LECrim), se dara traslado de las actuaciones al sujeto acusado
para que presente su escrito de defensa (art. 784 LECrim). Con ello se remitiran los autos al
o6rgano encargado del enjuiciamiento para la celebracion de la audiencia preliminar (art. 785
LECrim) y para dar comienzo a las sesiones del juicio.

En el acto del juicio, las partes acusadoras deberan alegar y probar los hechos imputados y
subsumirlos en un tipo penal. Asi, se practicara la prueba propuesta y admitida en la audiencia
preliminar y se llevaran a cabo las conclusiones definitivas. No existe ninguna especialidad
en relacion con la fase de enjuiciamiento en los procesos penales en materia de propiedad
industrial, por lo que cabe hacer una remisién en bloque a las normas generales que regulan
el procedimiento abreviado —y, cuando proceda, el procedimiento ordinario por delitos
graves—.

9.1. La practica de la prueba

La declaracion del acusado (arts. 688 e7 seg. LECrim), el examen de los testigos (arts. 701 ez
seq. LECrim), el informe pericial (arts. 723 ef seq. LECrim), la prueba documental (arts. 726
LECrim) y el reconocimiento judicial (art. 727 LECrim) son los medios de prueba
reconocidos en la LECrim para acreditar los hechos alegados por la acusacion o la defensa.
De todos ellos, el dictamen pericial, el examen de los testigos —en especial, la ratificaciéon de
los agentes de las FCSE que elaboraron el atestado policial— o el reconocimiento judicial
son los medios de prueba idéneos y que mayor importancia tienen habitualmente en los
procesos penales relativos a la propiedad industrial.

Como regla general, la prueba se practica en el acto del juicio. Y por lo tanto, con algunas
excepciones, las diligencias de investigacion practicadas durante la instruccién no pueden ser
utilizadas como prueba de cargo para sostener una condena penal. Por ello ordinariamente
sera necesaria la proposicion y la aportaciéon de un dictamen pericial para la fase de
enjuiciamiento —o, cuando menos, la ratificacién del perito en el juicio oral del dictamen
emitido anteriormente—. También suele ser necesario, como se acaba de sefialar, el
interrogatorio en juicio de los agentes que hayan participado en la incautacion de los
productos infractores o presenciado el hecho delictivo (SAP Milaga, sec. 7.%, Melilla, 86/2022
— Importacién de calzado deportivo, F.D. 1°).

9.2 La aplicacion de las medidas de proteccion de la informacion confidencial
en el proceso penal (art. 15 LSE)

A diferencia del orden civil, ha tenido muy poco desarrollo en la practica judicial la aplicacion
de las medidas de proteccion de la informacioén confidencial del art. 15 de la LSE en un
proceso penal relativo a secretos empresariales (v. Capitulo XIV). Se trata de algo plenamente
posible, pues el precepto permite expresamente que las medidas de proteccion de la
informacién sean acordadas en un «procedimiento relativo a la violaciéon de secretos
empresariales» o en un «procedimiento de otra clase» (art. 15.2 LSE) —ubi lex non distinguit,
nec nos distinguere debenmins —.
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Como sucede en el proceso civil, existe una tension siempre presente en la tutela judicial de
los secretos empresariales: la publicidad asociada al proceso como garantia institucional y
constitucional de las partes puede suponer la pérdida del secreto cuya proteccion se pretende
(art. 1 2) LSE). Los delitos relativos al secreto empresarial (arts. 278 a 280 CP) son delitos
semipublicos, por lo que solo pueden ser perseguidos previa denuncia del agraviado (art. 287
CP). Esto hace que el titular del secreto pueda mantener un cierto control sobre la proteccion
por parte del Estado de su derecho de exclusiva.

Como regla general, durante la fase de instruccion existe un secreto externo de las actuaciones
(art. 301 LECrim), lo que significa que no seran accesibles para terceros ajenos al proceso.
Por ello, teéricamente no deberfa existir ningun problema de divulgaciéon del secreto —
cuanto menos de cara al exterior—. Por la naturaleza semipublica del delito, no parece
posible que pueda adoptarse el secreto interno de las actuaciones (art. 302 LECrim) cuando
se considere que puede ponerse en peligro el propio secreto empresarial que se pretende
tutelar penalmente. Y esto puede ser un problema grave si el proceso penal se esta utilizando
abusivamente como un instrumento para acceder a informacién confidencial en poder de los
investigados o de terceros. Pese a ello, debe tenerse en cuenta la posibilidad de imponer
multas al abogado o el procurador que revele indebidamente el contenido del sumario o las
diligencias y la eventual responsabilidad penal de los funcionarios de la administraciéon de
justicia (art. 301 LECrim). Ademas, y con base en una interpretacion expansiva del art. 301
bis de la LECrim y una aplicacion directa del art. 15 de la LSE, no es descartable tampoco la
adopcion de otras medidas especificas de proteccién de la informaciéon confidencial en la
fase de instruccion.

Con todo, los mayores problemas relacionados con la proteccién procesal del secreto
empresarial se centran en la fase de enjuiciamiento. Esta es ordinariamente publica y solo
excepcionalmente puede excluirse la publicidad de ciertas actuaciones judiciales por razones
de seguridad, orden publico o para evitar «a las victimas perjuicios relevantes que, de otro
modo, podrian derivar del desarrollo ordinario del proceso» (art. 681.1 LECrim).

Una interpretacion literal y teleolégica de los arts. 301 bzs y 681.1 de la LECrim puestos en
relacién con el bien juridico protegido por los arts. 278 a 280 del CP refuerza la aplicacion
en el proceso penal de las medidas contempladas en el art. 15 de la LSE para la proteccion
de la informacién confidencial —precepto que, como se ha dicho, es aplicable a procesos de
cualquier clase—. Podria por ello restringirse el nimero de personas con acceso a las
actuaciones judiciales escritas u orales (art. 15.2 LSE), asi como la puesta a disposicion del
publico de versiones confidenciales de las resoluciones judiciales.

LLa adopcioén de estas medidas de proteccion debe estar también disponible cuando el objeto
del proceso penal lo integren hechos relacionados con la divulgacion de la invencién de una
solicitud de patente secreta (art. 277 CP puesto en relacién con los arts. 111 e seq. LP). En
estos casos, el interés para la defensa nacional que tienen estas patentes justificaria la
exclusion de la publicidad (art. 681.1 LECrim) y, con ello, la aplicacién de las medidas de
proteccion del art. 15 de la LSE.

La adopcion de todas estas medidas desde luego debe estar condicionada al cumplimiento
de un estricto juicio de proporcionalidad. Y, ademas, deben extremarse las precauciones
dirigidas a respetar el derecho de defensa de las partes y los intereses de los terceros (art. 15.2
LSE). La exclusién de la publicidad propia de la proteccion procesal del secreto empresarial
es necesaria para asegurar una tutela penal adecuada. Sin embargo, cualquier medida debe
aplicarse restrictivamente y deben extremarse las garantias de defensa para las partes;
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especialmente en un proceso en el que se encauza el ejercicio del zus puniendi del Estado y en
el que la publicidad del proceso supone una medida de control y legitimacion de su actuacion.

10. LA SENTENCIA PENAL

No existe ninguna especialidad en los procesos penales relativos a la propiedad industrial en
cuanto a la estructura interna y externa de la sentencia y los requisitos de motivacion,
congruencia y exhaustividad que le son exigibles (art. 24.1 CE).

Es oportuno recordar que la accién civil derivada del delito sera uno de los objetos procesales
sobre los que se proyectara el enjuiciamiento del juez —salvo que las partes hayan renunciado
a ella o se hayan reservado su ejercicio— (SAP Madrid, sec. 29.%, 40/2024 — Zapatillas
deportivas falsificadas, F.D. 1°). Se ha dicho ya que la accién civil y la accién penal mantienen
su independencia juridica y estan sometidas a los presupuestos, las garantias y los principios
que les son propios (Circular 1/2006: 39).

Como sostiene el Tribunal Supremo «a declaracion de responsabilidad civil, no pierde su
naturaleza propia del derecho privado, aunque se ventile ante un 6rgano de la jurisdiccion
penal y en un proceso de naturaleza penal. Ello quiere decir que no son de aplicacion todas
las instituciones caracteristicas del proceso penal con la misma intensidad que la
responsabilidad penal derivada de un hecho delictivo» (STS, Penal, 937/2023 — Delito
societario y de apropiacion indebida, F.D. 1°). De este modo, las exigencias propias de la
presuncién de inocencia (art. 24.2 CE) y el principio i dubio pro reo que se proyectan sobre la
valoracién probatoria y sobre la carga de la prueba no operan con toda su intensidad en
relacién con la accién civil. Eso si, en la medida en que se estd enjuiciando una
responsabilidad civil derivada «del delito», ordinariamente solo en los casos de condena penal
existira un pronunciamiento sobre la accién civil ejercitada.

Es posible que en la sentencia se declare la responsabilidad civil y se condene al pago de una
indemnizacion de dafos, pero que no se cuantifique. En ese caso, las partes podran pretender
la cuantificacién de la condena en la ejecucion de la sentencia y proponer la practica de las
pruebas que estimen oportunas para su liquidacién (art. 794 1.* LECrim en relacién con los
arts. 712 et seq. LEC).

Dentro de los pronunciamientos penales posibles en la sentencia, especial interés tendra en
los procesos relativos a la propiedad industrial la responsabilidad penal de las personas
juridicas (art. 288 CP) y, en su caso, su responsabilidad civil directa (art. 116.3 CP) o
subsidiaria (art. 120 4.° CP) derivada del hecho delictivo.

Por dltimo, y como también se ha sefialado, una de las consecuencias accesorias de la pena
es el decomiso de los efectos del delito, las ganancias provenientes de él y de los bienes, los
medios o los instrumentos con los que se haya ejecutado (arts. 127 e seq. CP). Desde luego,
el decomiso se constituye como una de las medidas mas eficaces en la tutela penal de la
propiedad industrial. Con él se podran confiscar no solo los productos infractores, sino
también aquellos bienes o instrumentos con los que se preparaba o ejecutaban los hechos
tipicos —u.gr., maquinarias o cualquier instrumento para reproducir la invencién o el signo
distintivo protegido—. El decomiso de los productos infractores llevara a su destruccion (art.
367 bis LECrim). Las ganancias decomisadas seran adjudicadas al Estado o destinadas al
pago de las indemnizaciones de las victimas (art. 127 octies 3 CP).
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11. LOS RECURSOS FRENTE A LA SENTENCIA Y LA REVISION
PENAL

No existe ninguna especialidad en los procesos penales relativos a la propiedad industrial en
relacion con los recursos ordinarios y extraordinarios frente a la sentencia. Por su relevancia
practica en la tutela penal de la propiedad industrial, es de interés examinar la importancia
que puede tener la revision penal (arts. 954 ¢f seg. LECrim) (Asencio Gallego 2024: 32).

La revision penal es un mecanismo extraordinario de rescision de la cosa juzgada. No es un
recurso ordinario o extraordinario, sino un medio para destruir el conjunto de los efectos
juridico-procesales que nacen de una sentencia firme. Entre los motivos que permiten la
revisioén de la sentencia firme tienen especial importancia en los procesos penales relativos a
la propiedad industrial (7) el conocimiento posterior de hechos o elementos de prueba que
de haber sido aportados hubieran determinado la absolucién o una condena menos grave
(art. 954.1.d) LECrim); o (iz) cuando, resuelta una cuestion prejudicial por un tribunal penal,
se dicte con posterioridad una sentencia firme por el tribunal competente resolviendo la
cuestion (art. 954.1 ¢) LECrim).

La validez del titulo tiene repercusion en la calificacién penal de la conducta. Y, como ya se
sefiald, por el riesgo de que el delito prescriba y como una garantia para el investigado, el juez
penal podra pronunciarse a titulo incidental sobre la validez del titulo protegido cuando sea
necesario (art. 10.1 LOPJ y art. 3 LECrim). Por ello, y sobre la base de los motivos que
permiten la revision de la sentencia, un acto administrativo o una sentencia dictados en un
proceso administrativo (art. 954.1 4) LECrim) o un proceso judicial de nulidad o de caducidad
(art. 954.1 d) LECrim) podrian servir de base para revisar la sentencia penal condenatoria
(STS, Penal, 349/2020 — Anulaciéon de condena, F.D. 3% ATS, Penal, rec. 203322019 —
Medallon colgante, F.D. 1°-; STS, Penal, 1236/2005 — Verano Mix 97 y 98, F.D. 1°-; ATS,
Penal, rec. 70/2005 — Verano Mix, F.D. 1°).

LLa competencia objetiva para autorizar la revision esta atribuida a la Sala de lo Penal del
Tribunal Supremo (art. 957 LECrim en relacion con art. 57.1 1.° LOPJ) y la acciéon no esta
sometida a un plazo especifico.

La revision y la eventual rescision de la cosa juzgada afectaran también al pronunciamiento
civil derivado del delito atribuido en la sentencia penal. Con ello podran también revisarse
las indemnizaciones y las condenas de hacer o no hacer en las que se haya concretado la
reparacion del dafio derivado «del delito» (en su caso rescindido) (art. 110 CP).

12. LA EJECUCION DE LA SENTENCIA

No existen particularidades relativas a la ejecucion de los pronunciamientos penales en la
sentencia, por lo que cabe hacer una remisiéon en bloque a la regulacion general.

Los pronunciamientos relativos a la responsabilidad civil son susceptibles de ejecucion
provisional conforme a las reglas de la LEC (art. 989.2 LECrim). La ejecucién ordinaria de
los pronunciamientos civiles firmes se regira también por la LEC (art. 989 LECrim) y
correspondera al tribunal que haya conocido del juicio penal (art. 985 LECrim).
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13. LA CONFORMIDAD DE LOS ACUSADOS

La conformidad de los acusados tiene especial repercusion practica en los procesos penales
relativos a la propiedad industrial (2. por todas las SAN, Penal, 3/2024 — Delitos de falsedad
en documento mercantil y estafa, F.D. 1°-; SAP Madrid, sec. 16.%, 21/2024 — Productos del
cerdo ibérico, F.D. 1°).

La conformidad es un acto personalisimo del acusado por el que acepta formalmente la
acusacion mas grave de las formuladas frente a él (Gascon Inchausti 2025: 272-273). Supone
un acto de disposicion de las partes sobre los hechos que integran el objeto del proceso penal
y, en la practica, suele ir precedida de una negociacion entre el acusado, el MF y las demas
partes acusadoras (art. 784.3 LECrim).

El acusado podra anunciar o manifestar su intenciéon de conformarse en el escrito de defensa
(art. 784.3 LECrim), en un nuevo escrito de calificaciéon presentado conjuntamente por las
partes acusadoras —incluido el MF— vy la defensa en la audiencia preliminar (art. 785.4
LECtrim) o en el acto del juicio (art. 787 ter LECrim). Es importante sefialar que la
conformidad deja de estar sometida a un limite penolégico con la reforma operada por la
LOEP.

En la practica, la conformidad —y, por ello, también la negociacién previa— se proyecta
sobre la responsabilidad civil derivada del delito (SAP A Corufia, sec. 1.%, 73/2024 — Bimba
& Lola y Louis Vuitton, F.D. 1°). No es inusual que para llegar a una conformidad las partes
acuerden penas de privacion de libertad que permitan su suspension (art. 80 CP) (SAP
Barcelona, sec. 5.2, 18/2024 — Cosméticos falsificados, F.D. 6°). La conformidad suele llevar
consigo ordinariamente el decomiso de los productos infractores y su destruccion (SAP
Valencia, sec. 3.%, 370/2023 — Uso de matca de aceites y lubricantes, F.D. 2°).

En el caso de que existan distintos acusados, sera necesaria la conformidad de todos ellos
para que pueda tener eficacia. Ademas, debe sefialarse que las personas juridicas también
pueden conformarse —y ello con independencia de que las personas fisicas imputadas lo
hagan o no también— (art. 787.8 LECrim).

14. EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA EL ENJUICIAMIENTO
RAPIDO DE DETERMINADOS DELITOS

Por las penas que le son asignadas en abstracto, los delitos relativos a la propiedad industrial
se investigaran y enjuiciaran normalmente a través de los cauces del procedimiento abreviado
(arts. 757 et seq. LECrim). Ese sera el caso incluso respecto de los delitos de venta ambulante
y ocasional de productos infractores de derechos de marcas —el llamado fenémeno «top
manta»—. Estos delitos estan castigados con una pena de prisiéon de seis meses a dos afios
y, excepcionalmente, de multa de uno a seis meses o trabajos en beneficio de la comunidad
(art. 274.3 CP). Incluso en estos casos —que pueden calificarse de bagatela— no serfa viable
un juicio por delitos leves (art. 964 LECrim en relacion con art. 33.4 CP).

Pese a ello, los procesos penales en materia de propiedad industrial se pueden tramitar a
través del procedimiento especial para el enjuiciamiento rapido de determinados delitos —
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los denominados «juicios rapidoss— (arts. 795 ef seg. LECrim). En concreto, es posible
investigar y enjuiciar a través de los tramites del juicio rapido los delitos relativos a patentes,
modelos de utilidad, disefios industriales y topografias de productos semiconductores (art.
273 CP), marcas y signos distintivos (art. 274.1 a .3 CP), obtenciones vegetales (art. 274.4
CP) e indicaciones geograficas o denominaciones de origen (art. 275 CP) (art. 795 2.*
LECrim). Y ello siempre que se esté dentro del limite penolégico propio de la competencia
objetiva de los jueces de la seccién de lo penal del tribunal de instancia para su enjuiciamiento
—i.e., pena de prisiéon que no exceda de cinco aflos o cualquier otra pena que no exceda de
diez afos, cualquiera que sea su cuantia— y se cumplan el resto de los requisitos legales: que
el proceso se incoe por atestado policial, que las FCSE hayan detenido al presunto
responsable y lo hayan puesto a disposicion del juez o, sin detenerlo, lo hayan citado a
comparecer ante ¢l en calidad de denunciado (art. 795.1 LECrim).

El enjuiciamiento rapido supone una tramitacion especial que esta pensada para la
investigacion y el enjuiciamiento de delitos de instruccion sencilla y que esta caracterizada
por una labor preparatoria de la Policia Judicial y una concentracién de la instruccion en el
servicio de guardia del tribunal (Gascén Inchausti 2025: 328-330). En cuanto a su
tramitacion, cabe hacer una remision en bloque a la regulaciéon general sobre las actuaciones
preprocesales de la Policfa Judicial (art. 796 LECrim), las diligencias urgentes ante el juez de
guardia (arts. 797 a 799 LECrim), la tramitacion de la posterior fase intermedia (art. 800
LECtim) y la celebracién del juicio oral (art. 802 LECrim).

A pesar de lo anterior, el principal obstaculo practico con el que puede encontrarse el
enjuiciamiento rapido de los delitos relativos a la propiedad industrial estd en el dictamen
pericial, normalmente necesario para acreditar en la instruccién que existen indicios
suficientes para abrir el juicio oral (v. supra). En la mayoria de los casos, el reconocimiento
judicial de los productos infractores sera suficiente para identificar la apariencia delictiva —
pot lo menos en el supuesto de marcas reconocidas en las que la identidad o la similitud de
signos y productos sea evidente para concluir que existen indicios racionales de criminalidad
(art. 274.1 CP)—. En otros casos, puede ser necesario el dictamen pericial, que posiblemente
no pueda aportarse o solicitarse antes o durante la guardia del juez.

En algunas modalidades de propiedad industrial, el criterio del experto en la materia o el
consumidor medio es un estandar juridico que integra el supuesto de hecho de la norma (civil
o penal) —y, en lo que ahora interesa, uno de los elementos materiales del tipo—. En ese
caso, el dictamen pericial serd necesario para sostener una condena penal tras el posterior
juicio oral. En la fase de instruccion, sin embargo, es razonable defender que el
reconocimiento judicial sea suficiente para apreciar la apariencia delictiva que permite abrir
la fase de juicio oral.

Por ultimo, debe hacerse referencia sobre la posibilidad de adoptar medidas cautelares en los
juicios rapidos (arts. 798 y 800 LECrim) y sobre la regulacion de la «conformidad premiadax
de los investigados en la instruccién durante el servicio de guardia (art. 801 LECrim).
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