Revista Digital de Ciencias Penales de Costa Rica, nimero 1 (32) (13) . Homenaje al Prof. Dr.
Daniel Gonzalez Alvarez. Ao 1. ISSN pendiente. RDCP-UCR. 2021.

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/RDMCP

“LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DERECHO
PENAL”
Dr. Erick Gatgens Gomez'

Este articulo lo escribo en homenaje al profesor, jurista y amigo Doctor Daniel Gonzalez
Alvarez. El Doctor Gonzalez Alvarez ha dejado, a lo largo de su carrera, una huella invaluable
para la comunidad juridica. Fungié exitosamente como Magistrado y Presidente de la Sala
Tercera de la Corte Suprema de Justicia, asimismo, es autor de innumerables e importantes obras
y articulos sobre el Derecho Penal y Procesal Penal que son de consulta obligatoria. Igualmente,
se desempefi6 durante muchos afios como profesor de la Maestria en Ciencias Penales, marcando
asi la vida profesional de muchos abogados. En esa condicién tuve el gusto de ser su alumno, en
el curso de Ejercicios Juridicos, donde compartié todos sus conocimientos en forma generosa.
Unos afios antes, tuve el privilegio de que el Doctor Gonzéalez Alvarez fuera el lector de mi tesis
de licenciatura. Actualmente, el Doctor Gonzalez Alvarez se desempefia, igualmente de manera
exitosa, en el ambito de las consultorias. A ¢l mis respetos, carifio, gratitud y admiracion, por ser
un gran jurista asi como una persona correcta, honorable y, sobre todo, un gran ser humano y
amigo.

Es por ello que, resulta un honor dedicarle las siguientes lineas al Doctor Gonzalez
Alvarez sobre un tema poco discutido en nuestro 4mbito nacional, relativo a la relacion entre el

Derecho Penal y la Propiedad Intelectual.

I. Introduccion. El Derecho penal frente a la propiedad intelectual.
Antes de llevar a cabo consideraciones propias del Derecho Penal, resulta necesario
realizar las siguientes distinciones utiles para el ulterior desarrollo.
Aun y cuando ha existido discusion?, en términos generales, se ha aceptado que la

propiedad intelectual se encuentra integrada, por una parte, por la propiedad industrial y, por

! Abogado litigante y profesor catedratico de Derecho Procesal Penal de la Facultad de Derecho y de la Maestria en
Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica.

2 Por ejemplo, en cuanto a la inclusién en una u otra categoria de aspectos tales como los circuitos integrados, las
obtenciones vegetales, etc.
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otra, por los derechos de autor y derechos relacionados. El concepto de propiedad intelectual
resultaria de este modo, el término mas amplio.

La propiedad industrial hace referencia a figuras tales como las marcas, las patentes, los
dibujos y disenos Industriales; por su parte, los derechos de autor remiten a la proteccion de
obras artisticas y literarias.

En cuanto a la manera en cémo se ha subdividido tradicionalmente la propiedad
intelectual, se han sefialado en doctrina, fundamentalmente, tres posturas.

En primer lugar se encuentra la monista, que considera inmerso dentro del concepto de
derechos intelectuales o invencionales tanto el derecho de autor como lo referente a la propiedad
industrial.

La segunda de ellas parte de una clasificacion bipartita de los derechos de propiedad
intelectual y distingue entre propiedad industrial, donde se incluyen las invenciones, dibujos y
modelos industriales, marcas de fabrica y los lemas comerciales, y derechos de autor,
entendiéndose incluidos dentro de este rubro los derechos conexos.

Una tercera y ultima posicion pretende dividir en tres grandes grupos la materia objeto de
estudio. La clasificacion tripartita distingue entre derechos de autor que, también abarcaria los
derechos conexos; derecho marcario, que comprenderia las marcas de fabrica, de comercio y de
agricultura, las denominaciones de origen y los lemas comerciales, y, por ultimo, el derecho
invencional relativo a las invenciones industriales y descubrimientos.’

En Costa Rica se ha utilizado comtinmente la clasificacion bipartita, derivada en parte
del Convenio de Berna y la consecuente Ley sobre Derechos de Autor y Conexos, donde el
objeto de regulacion, segun el articulo 2 del Convenio y el articulo 1 de la Ley, comprende las
obras literarias y artisticas, cualquiera que sea la forma de expresion, y no se entienden incluidas
las ideas, los procedimientos, métodos de operacion ni los conceptos matematicos en si.
Asimismo la concepcion bipartita se deduce de otras leyes nacionales como la Ley de Marcas y
otros Signos Distintivos y la Ley de Patentes de Invencioén, Dibujos y Modelos Industriales y
Modelos de Utilidad, las cuales tienen su sustento en Convenios Internacionales sobre la
Proteccion de la Propiedad Industrial.*

En ese sentido, el Registro Nacional ha creado en esta materia, dos departamentos:

? Asi, Preinfalk Lavagni, p. ix.
* Asi, Preinfalk Lavagni, p.p. ix-x.
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a) El Registro de Derechos de Autor y Derechos Conexos, en el que se tramita la
inscripcion de las obras literarias y artisticas, de los demds actos y contratos
relacionados con el derecho de autor y los derechos conexos, asi como la divulgacion
del derecho de autor y los derechos conexos; y

b) El Registro de la Propiedad Industrial, el cual se encarga de la inscripcion de todo lo
relacionado con marcas de ganado, patentes de invencion, dibujos, modelos
industriales, modelos de utilidad, nombres comerciales, marcas comerciales,
expresiones o sefiales de publicidad comerciales, y otros signos distintivos.

Como sefialabamos al inicio de este articulo, el tema de los delitos contra la propiedad
intelectual no ha sido objeto de un analisis dogmatico — juridico profundo a nivel nacional.
Asimismo la conveniencia o no de la tutela penal de las acciones que atenten contra dicha
propiedad, no ha sido objeto de mayor discusion a nivel doctrinario ni jurisprudencial.” La
presente contribucidon no pretende venir a llenar ese vacio, sino Unicamente generar la discusion
alrededor de esta tematica.

Los denominados delitos en contra de la propiedad intelectual que, en nuestro medio se
encuentra recogidos en la Ley de procedimientos de observancia de los derechos de la propiedad
intelectual, Ley No. 8039 de 5 de octubre de 2000, asi como sus posteriores reformas (en adelante
citada como LPODPI), constituyen delitos contrarios a la propiedad intelectual, o mas bien, a los
derechos que tiene el titular de lo creado mediante el intelecto.®

Los delitos relativos a la propiedad intelectual pertenecen, en su mayoria, al ambito del
Derecho penal econdmico, al relacionarse con la actividad empresarial que se caracteriza por
estar encaminada a la produccion o distribucion de bienes o servicios o porque afectan aspectos
importantes en la vida de la empresa. Ello explica la construccion en nuestro Ordenamiento
Juridico de un sistema de proteccion en tres niveles distintos: civil, administrativo y penal. Las
normas de proteccion penal estan constituidas fundamentalmente por los tipos penales definidos
en los articulos 44 a 69 de la LPODPI, de los cuales fueron derogados en el afio 2008, los
articulos 49, 50, 64, 65, 66, 67 y 68, mediante Ley No. 8656 de 18 de julio de 2008.

El régimen de proteccion establecido hace que la via a elegir sea facultativa para el titular

del derecho, tomando en cuenta que segun el articulo 43 LPODPI la accién penal sera publica a

5 Asi, Goméz Cortés, p. 91.
® Asi, Vives Anton, p. 935.
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instancia privada.” Asi se deposita en manos del titular del derecho, la opcion por cualquiera de
las dos alternativas: ejercer solamente una acciéon civil en un procedimiento de esta indole o
iniciar un proceso penal para hacer valer la pretension punitiva.®

Por su parte, el régimen punitivo establecido en la LPODPI hace cobrar una singular
importancia a los contenidos de Derecho civil propios de la propiedad intelectual, en sus distintas
manifestaciones, incluidos en las respectivas leyes especiales, a saber: Ley de marcas y otros
signos distintivos, No. 7978; Ley sobre derechos de autor y derechos conexos, No. 6683, etc.,
pues la norma penal, de hecho, estd — la mayoria de las veces — limitada a sancionar con pena el
ejercicio por un extrafio de las facultades propias del titular del derecho.’

En ese sentido, se podria citar el siguiente ejemplo: el articulo 16 Ley de Derechos de
Autor y Derechos Conexos No. 6683, establece los derechos patrimoniales conferidos para el
autor de una obra literaria o artistica. La violacion a ese derecho se encuentra protegida
parcialmente en el articulo 59 de la LPODPI que, regula la violaciéon de los derechos de autor en
Costa Rica, sancionando, en forma escalonada segun el perjuicio, a quien “...venda, ofrezca para
la venta, almacene, distribuya, guarde en deposito, importe o exporte ejemplares fraudulentos de
una obra literaria o artistica, o fonograma, de modo que se afecten los derechos que la Ley de
derechos de autor y derechos conexos, N.° 6683, de 14 de octubre de 1982, y sus reformas,
confiere al titular...”. De este modo, para entender esa norma penal es necesario remitirse al

articulo mencionado de la Ley de Derechos de autor.

7 Esto ha sido criticado por algin sector de la doctrina, por cuanto se ha estimado que por la trascendencia social de
los intereses que se lesionan mediante esta clase de infracciones y, en segundo lugar, porque ese interés difuso que
caracteriza el bien protegido, exige que la persecucion de esta clase de delitos no se entregue a la particular iniciativa
del perjudicado. Vid., por ejemplo, Beneytez, p. 302 y s.

¥ Asi, Beneytez, p. 281. Vid. al respecto el articulo 1 de la LPODPI, el cual sefiala claramente que la violacion de
cualquier derecho sobre la propiedad intelectual darad lugar al ejercicio de las acciones judiciales ordenadas en esa
Ley. Sobre el particular vid. también la sentencia No. 2010-1026 de las 10:30 horas del 01 de octubre de 2010 de la
Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en la cual se sefiald, en relacion con la version anterior del articulo 54
de la LPODPI que ‘(...) si bien en alguna época la reproduccion ilegal de obras protegidas (como los discos con
grabaciones de musica, cual sucede en este caso), constituyo un delito de accion publica, lo cierto es que desde el 27
de octubre de 2000, con la entrada en vigencia de la Ley de Procedimientos de Observancia de los derechos de
propiedad intelectual, No. 8039, tal conducta fue definida como una ilicitud que requiere la instancia privada, segin
lo dispone el articulo 43 de dicha normativa. En el ambito procesal, esta variacion significa que la accion penal solo
puede ser legalmente promovida si se cuenta con la instancia o autorizacion expresa de la persona titular del bien
Juridico afectado por el delito o bien su representante legal, aspecto que debe demostrarse a plenitud, pues el
legislador condiciono el ejercicio de la persecucion penal a la indispensable manifestacion de voluntad de la
victima, de modo exclusivo y no a la de otras personas ajenas al conflicto. Desde luego, consecuencia logica y
necesaria de lo anterior es que la propia acusacion fiscal o, en su caso, la querella, han de describir con absoluta
claridad los elementos que permitan establecer que la persona que formulo la instancia es en efecto la legalmente
llamada a hacerlo.”

? Asi, Beneytez, p. 282.
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No se pretende llevar aqui un analisis exhaustivo de los delitos contra la propiedad
intelectual ni de su compleja problematica, sino que mas bien la finalidad consiste en iniciar una
reflexion que pueda resultar de utilidad para la discusion futura.

Es por ello que resulta importante generar una reflexion de lo que el Derecho Penal debe
y puede proteger en esta materia, es decir, sobre el bien o bienes juridicos protegidos, lo cual
también es importante para guiar la interpretacion de los tipos penales existentes.'

Cualquier valoracion que se quiera hacer en ese sentido, debe partir de la elaboracion de
un prototipo del supuesto de hecho que deberia contener la ley para satisfacer adecuadamente las
necesidades de proteccion penal en este campo.'!

El punto de partida adecuado para estos fines parece ser la caracterizacion de los derechos
que se otorgan al titular de la propiedad intelectual, a saber, el articulo 16 de la Ley de derechos
de autor (derecho exclusivo de utilizar la obra literaria o artistica), asi como el articulo 25 de la
Ley de marcas (derecho exclusivo de impedir que terceros utilicen...).

Asi ha destacado en todo momento la doctrina de esta materia que, se trata de una
disciplina realizada a través de la atribucion de un derecho de disfrute exclusivo. Esta
exclusividad es la que histéricamente parece haber sugerido la extension de la idea de propiedad,
vinculada a objetos materiales, a otros objetos que carecen de tal materialidad (como es el caso de
la propiedad intelectual). Por lo tanto, la espiritualizacion del objeto del Derecho de propiedad
puede ser considerada como la «expresion del deseo de conceder al autor o inventor la
proteccion mds fuertemente organizada dentro del Derecho patrimonial»'?. Esta extension a
objetos que no son susceptibles de apropiacion, en el sentido de la accion tradicional del delito de
hurto, tiene una consecuencia penal inmediata, a saber: las diferencias que la teoria ha establecido
entre el tradicional Derecho de propiedad sobre las cosas y la propiedad de bienes inmateriales
debe tener también consecuencias en la proteccion penal tradicional de la propiedad que tiene
lugar, como es sabido, mediante el hurto. La propiedad de bienes inmateriales requeriria, como
consecuencia de ello, una figura delictiva especifica capaz de cubrir el vacio que se crea si solo se
cuenta con un tipo penal que incrimina la apropiacion de cosas muebles ajenas, como el hurto.
Ello nos hace ver con toda la claridad la problematica que se presenta en los delitos contra la

propiedad de bienes inmateriales. En otras palabras, la legislacion penal requeriria un “hurto”

1 Cf. Gimbernat, p. 595.
' Asi, Bacigalupo, p. 266.
2 Lacruz Berdejo, Derechos Reales, 2°. ed., 1989, p. 13, cit. por Bacigalupo, p. 266.
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especifico de objetos espirituales ajenos, entre los cuales estarian las invenciones, dibujos y
modelos industriales, marcas y signos distintivos, de la misma manera que los derechos de autor,
etc.”

El prototipo de los delitos contra la propiedad intelectual podria ser también elaborado
no ya desde la perspectiva del derecho de exclusividad, sino también partiendo del interés de
los consumidores. Esta es la orientacion que ha seguido el legislador italiano, al proteger el
derecho de exclusividad establecido en el art. 2569 CC entre los delitos contra la fe publica,
concretamente, por ejemplo, en el art. 473 CP como falsificacién o uso de una marca inauténtica
(que no proviene de su titular). Desde esta perspectiva también se requiere una extension de la ley
penal tradicional en materia de falsedades documentales, dado que, en rigor, una marca no es en
si misma un documento. En estos casos, el bien juridico tutelado seria la confianza de los
consumidores, por ejemplo, en ciertos signos o marcas identificadoras de los productos que
quieren adquirir."*

Es posible discutir si el prototipo se debe orientar mas a la proteccion del titular del
Derecho o si se deberia tener en consideracion preferiblemente al consumidor. La inquietud
radica en reflexionar si el Derecho penal en esta materia se deberia construir como un delito
contra la propiedad (o eventualmente contra el patrimonio), o como un delito contra la confianza
publica. Pareciera mas conveniente considerarlo como un delito contra la propiedad intelectual.
En su favor cabe invocar las dudas que existen en la actualidad sobre la incriminacion penal de
hechos en los que es la propia victima la que tiene que adoptar las medidas de cuidado necesarias
para su propia proteccion. Alli donde el propio interesado no protege sus intereses de caracter
privado, el Derecho penal, en principio, no debe intervenir. Al menos en ciertos ambitos del
trafico juridico, en los que los ciudadanos pueden proteger facilmente sus bienes juridicos, el
llamado principio victimo-ldgico deberia ser aplicado para esclarecer el cardcter de ultima ratio
del Derecho penal. Ello no significaria en modo alguno, por otra parte, que los casos en los que
verdaderamente se comprobara un dafio patrimonial del consumidor engafiado mediante, por
ejemplo, una marca inauténtica, que la victima quedaria desprotegida, toda vez que el delito de

estafa seria siempre aplicable."”

13 Bacigalupo, p. 266.
' Bacigalupo, p. 267
15 Bacigalupo, p. 276.
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La eleccion de uno de los modelos ofrecidos por el Derecho comparado determina, a su
vez, qué y a quién se protege en primera linea: si se parte del modelo del hurto, la proteccion
tendra en cuenta prioritariamente al titular de la marca; si se parte del modelo de la falsedad, se
dard preferencia a los consumidores.'®

La elaboracion de estos preconceptos o prototipos de delito contra la propiedad o contra la
fe publica tiene una doble funcion metodologica. Por un lado, permite orientar la interpretacion
del Derecho vigente. Por otro, posibilita dirigir las tareas de reforma. Lamentablemente su
funcién es de mucho menor significacion con relacion a la problematica politico-criminal, es
decir, con relaciéon a la cuestion del merecimiento de pena y la necesidad preventiva de la
introduccion de estas caracteristicas. Esto tltimo, sin embargo, parece estar fuera de discusion.!’
En la actualidad no se cuestiona mayormente que el Derecho penal pueda ser utilizado
legitimamente para sancionar, por ejemplo, el uso indebido de marcas'®, o en general, que el
Derecho penal pueda ser utilizado legitimamente para sancionar las violaciones a la propiedad
intelectual. La pregunta que mas bien surge es la siguiente: ;cuales acciones especificas dirigidas
contra la propiedad intelectual deberan ser sancionadas por el Derecho penal? Para responder esta
pregunta se debe acudir, en primer lugar, a la definicion del bien juridico tutelado, aspecto al cual
nos hemos venidos refiriendo y en segundo lugar, se deben sancionar por el Derecho penal
unicamente aquellas acciones que lesionen gravemente el bien juridico tutelado. De lo anterior se
desprende la importancia de tener en esta materia una idea sistematica clara.

En lo sucesivo, seguiremos un analisis partiendo de la clasificacion bipartita de propiedad
industrial y derechos de autor, pues la proteccion penal vigente en primer lugar se centra
unicamente en estos dos derechos y en que ambos bienes juridicos (la propiedad industrial, por
un lado, y los derechos de autor, por el otro) tienen fundamentalmente en comun que son una
creacion de la inteligencia humana, pero en su tratamiento juridico, como en su significado social
y economico son diferentes. Aunque ambos tienen un componente patrimonial evidente, existe en
el derecho de autor un componente personalista, y en la propiedad industrial el aspecto
econdmico de la competencia que justifican su estudio separado.”

(Cual es entonces el bien juridico protegido en cada uno de esos &mbitos?

'6 Bacigalupo, p.p. 265-267.
17 Bacigalupo, p. 267.

'8 Bacigalupo, p. 268.

19 Asi, Mufioz Conde, p. 326.
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En los delitos en contra de la propiedad industrial se protegen como bienes juridicos
valores patrimoniales especializados.”® Sin embargo, dicha posicién no es undnime en la
doctrina. Bajo Ferndndez, por ejemplo, considera que el derecho exclusivo es el bien juridico
protegido.?! Un sector de la literatura considera que lo que se pretende proteger con la regulacion
de los delitos contra la propiedad industrial es el orden socioecondémico. Para otro sector, en
cambio, y retomando la discusion anterior, se trata de proteger dos tipos de intereses distintos: a)
el particular de los empresarios competidores; b) el colectivo de los consumidores y el del
Estado.”

Si se parte de que el bien juridico protegido son los valores patrimoniales especializados,
ello implica diferencias importantes con el clasico delito de hurto. En primer lugar, con relacion a
la accion, dado que los bienes inmateriales no son susceptibles de apropiacion, la accion debe
estar constituida por el uso indebido o abusivo, por ejemplo, de una marca. En segundo lugar,
mientras el hurto protege la propiedad sobre una cosa material (en el sentido del art. 208 del
Codigo Penal), los delitos que protegen, por ejemplo, el derecho de uso exclusivo de una marca,
protegen precisamente ese derecho que constituye un valor patrimonial, lo que determina que
usos no comerciales o mercantiles deben quedar fuera del ilicito penal correspondiente.

No se trata pues, de un traslado automatico del tipo de hurto a los delitos contra la
propiedad industrial. Por el contrario, el traslado se debe hacer mutatis mutandis y sin olvidar
que el animus rem sibi habendi requerido por el hurto tiene precisamente la funcion de distinguir
la accién de apropiacion (hurto) de la de uso de cosas muebles ajenas (hurto de uso). En la
medida en la que en el delito especifico, la accion sea, por ejemplo, la que se contemplaba en el

articulo 66 de la LPODPI (actualmente derogado) del empleo indebido de procedimientos

20 Ast, Castillo, p. 21.

2! Bajo Fernandez, Manual de Derecho Penal, Parte Especial, I1, 1987, p. 235, cit por Bacigalupo, p. 266.

22 Para Ruiz Rodriguez, Luis Ramoén/Rodriguez Moro, Luis, p. 84, los delitos relativos a la propiedad intelectual e
industrial hacen referencia a unos derechos de propiedad particulares con unos titulares concretos y determinados, lo
que los acerca a los delitos patrimoniales, pero su comision también puede tener un impacto mayor y generar una
afectacion de derechos de caracter supraindividual, como, por ejemplo, el buen funcionamiento del mercado de los
productos afectados o los intereses de los consumidores o usuarios. No obstante, dichos autores terminan sefialando,
en relacion con los delitos relativos a la propiedad intelectual que, el bien juridico protegido es el «patrimonio
individual», es decir, la parcela o parte del patrimonio individual de los titulares y cesionarios representada por esos
derechos de explotacion en exclusiva, mas que los derechos en si, se protegen los intereses econdmicos o
expectativas de ganancia, derivados de ellos, siempre que éstos tengan valor econdmico, estén reconocidos
juridicamente y su afectacion suponga una pérdida econdmica evaluable. Ibidem, p. 88.

8
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patentados, no es preciso un elemento subjetivo del tipo paralelo al animus rem sibi habendi del
hurto.”

En relacion con los delitos contra los derechos de autor se ha discutido en la doctrina, si
ellos protegen, como bien juridico, valores patrimoniales especializados o si, por el contrario — o
en forma subsidiaria — protegen el asi llamado “derecho moral”.

Para un sector de la doctrina se da en los delitos contra los derechos de autor una primacia
de lo moral sobre lo econdmico. Asi, se ha mantenido la tesis de que en tales delitos lo decisivo
no es el factor patrimonial, sino el personal del derecho de autor, formuldndose la propuesta de
que, por pertenecer el derecho moral a los derechos de la personalidad, esos delitos deben ser
ubicados en un nuevo titulo integrado sistematicamente dentro de o en torno a los delitos contra
el honor, el estado civil o la libertad y seguridad. Todo ello — es decir, la primacia de lo moral
sobre lo econémico- se fundamenta en los dos argumentos siguientes:

a) El argumento de la no exigencia de perjuicio patrimonial. En las conductas tipificadas
en los articulos 53, 58, 61, 62, 63 de la LPODPI no es necesario perjuicio patrimonial
alguno, de ahi se sigue que la unica razén que puede explicar la punicion de esos
comportamientos es que con ellos se estan lesionando no los derechos patrimoniales sino
exclusivamente el derecho moral del autor que, seria, por consiguiente, el interés
protegido prioritario.?*

Con el argumento mencionado se ignora que, por ejemplo, la reproduccion y el
almacenamiento, la importacion o la exportacion de ejemplares fraudulentos, como actividades
obviamente encaminadas a la distribucion, figuran entre los derechos de explotacion (art. 16 de la
Ley de Derechos de autor) y no entre los derechos morales recogidos en los articulos 13 a 15 de
esa Ley. Igualmente se desconoce que, la razon por la cual se castiga la reproduccion o el
almacenamiento reside, no en la lesion de derecho moral alguno, sino en que ello estd destinado a
desembocar en una distribucion, esto es, en un perjuicio economico si las copias llegan al
publico. Se pasa por alto, ademas, que el castigo de la fabricacion o el almacenamiento de
mercancias fraudulentas o ilegales es la técnica seguida por el legislador en otros delitos de
estructura semejante (que se han llamado con objeto plural inequivocamente ilicito), y que
hasta ahora no se ha afirmado que los delitos de peligro abstracto, como la elaboracion de droga o

la impresion de moneda falsa, protejan un bien juridico distinto del que tutela el correspondiente

» Bacigalupo, p. 275.
24 Cf. Gimbernat, p.p. 591-593.
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delito de lesion (expendicion de la moneda, entrega de la droga). Y se olvida, finalmente, que la
Ley penal protege indiscriminadamente contra la reproduccion y el almacenamiento de copias
ilegales — como tales actividades y aunque no haya perjuicio ulterior- a sujetos pasivos (editores,
cesionarios, etc.) a los que la Ley de derechos de autor no reconoce derechos morales de autor, de
donde se sigue que, esas conductas se castigan, no por la lesiéon de un derecho moral que esos
sujetos pasivos no ostentan, sino por la amenaza a uno patrimonial que si les corresponde.”

b) El argumento del plagio. En segundo lugar se acude al argumento de que incluso en el
tipo penal del articulo 57 de la LPODPI, figura como conducta incriminada la de “plagiar”, lo
que confirmaria la primacia de lo personal sobre lo patrimonial, dado que esta actividad afectaria
al derecho moral, pero no al de explotacion del autor. Asi se estima el plagio como un inequivoco
derecho moral del autor.

Al igual que en el caso anterior, aquellas suplantaciones o plagios que permanezcan en la
esfera exclusivamente privada no deberian ser punibles, por cuanto el articulo 57 de la LPODPI
exige la publicacion de la obra. Esto es, el comportamiento de quien se atribuye una obra del
poeta tal, como si la hubiera creado, solo es punible si esa obra usurpada se “publica”, es decir, se
comunica publicamente.?® Tal seria el caso del enamorado que plagiare sonetos de Pablo Neruda
para obsequidrselos a su amada. Aunque ello lesione el derecho moral del verdadero autor del
poema, no afecta, sin embargo, sus derechos de explotacion, cuya lesion, potencial o real, es
requisito sine qua non para que concurra este delito. Para que pueda hablarse en esta materia de
un hecho punible se exige la puesta en peligro o lesion del bien juridico protegido, el cual es, en
la mayoria de los casos un valor patrimonial, no siendo preciso, en cambio, que con ello se
lesione, también y accesoriamente, un derecho moral.”’

Veamos el siguiente supuesto: alguien escribe una novela y para aprovecharse de su fama
y mérito intelectual atribuye su propia obra a Garcia Marquez. Si publico una novela mia
atribuyéndosela a Garcia Marquez, no estoy publicando una “obra ajena protegida”, ya que el
titular de los derechos sobre esa obra soy precisamente yo, y no el novelista colombiano. En tal
caso no puede darse el delito contemplado en el articulo 57 de la LPODPI, porque me estoy
limitando a hacer uso del nombre: Gabriel Garcia Marquez, contra la voluntad de éste, pero ni los

nombres y apellidos constituyen una “obra literaria o artistica”, ni consiguientemente existe sobre

» Gimbernat, p. 593 s. Ver en ese sentido los arts. 21 y 88 de la Ley de derechos de autor.
% Asi, Gimbernat, p. 596 y s.
2" Gimbernat, p. 596.
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ello derecho de propiedad intelectual alguno. En tal caso Unicamente puede haber delitos de
falsedad (por faltar a la verdad sobre quién es el autor de un determinado libro) y de estafa (por
engafiar a los compradores, haciéndoles creer que adquieren una novela del Nobel colombiano).”®

Con la reforma que entr6 en vigencia en agosto de 2008, se modificaron la mayor parte de
los tipos penales, incluyéndose en su redaccion una pena escalonada dependiente del monto del
perjuicio, por lo que de no existir dafio patrimonial no habria pena que imponer. Asimismo, los
articulos 70 y 70 bis LPODPI, establecen como criterios de aplicacion, al menos para la comision
de los hechos que sean llevados a cabo “...com el fin de obtener una ventaja comercial o
ganancia economica privada, asi como la infraccion que no tenga una motivacion directa o
indirecta, de ganancia economica, siempre que cause un darno economico mayor a la mitad de un
salario base.”, por lo que podriamos concluir que la mayoria de los tipos penales previstos en esa
ley, relacionados con los derechos de autor y derechos conexos, requieren un perjuicio
patrimonial.

Para definir el bien juridico protegido, resulta necesario también remitirse a la ley
respectiva. El articulo 1 de la Ley de Derechos de autor, establece que: “Las producciones
intelectuales originales confieren a sus autores los derechos referidos en esta ley. La proteccion
del derecho de autor abarcara las expresiones, pero no las ideas, los procedimientos, métodos de
operacion ni los conceptos matemdticos en si. Los autores son los titulares de los derechos
patrimoniales y morales sobre sus obras literarias o artisticas.” (Negrita suplida).

Este precepto acoge claramente una concepcion dualista en la que se atribuyen facultades
de tipo personal y patrimonial. El concepto de derecho de autor integra pues las dimensiones
patrimonial y moral, significando que ambas deben ser y son susceptibles de proteccion juridica,

también en sede juridico-penal®

, sin desconocerse las dificultades que entrana la proteccion penal
de la vertiente personal o extrapatrimonial. Ese elemento personal estaria constituido basicamente
por la relacion del autor con la obra por €l creada.

Por su parte, debe tomarse en cuenta que los tipos legales regulados en la LPODPI,
comprenden la consideracion como delictivas de conductas atentatorias a ambas dimensiones,
moral y patrimonial, de los derechos de autor.

El articulo 14 de la ley de derechos de autor relaciona el conjunto de derechos

irrenunciables e inalienables que, como contenido moral, configuran los derechos de autor. A su

2 Asi, Gimbernat, p. 596 y s., pie de pagina 11.
¥ Asi, Vives Anton, p. 949 y s.
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vez, por ejemplo, del articulo 58 de la LPODPI se extraen hipotesis delictivas que conectan
claramente con derechos incluidos en dicho precepto, tales como el derecho a exigir el respeto a
la integridad de la obra e impedir transformaciones, modificaciones o adaptaciones de esta. El
mismo articulo 57 de la LPODPI protege también esa dimension moral, al sancionar el plagio que
no es mas que la negacion del derecho a la paternidad misma de la obra, que tiene un contenido
superior al puramente patrimonial.** Sin embargo, dicha norma protegeria igualmente el derecho
patrimonial del autor de la obra.

Por su parte, los derechos de explotacion del titular de la obra tienen un caracter
inequivocamente patrimonial, los que incluso, una vez enajenados, pueden corresponder a una
persona distinta al autor.

En general, se puede afirmar que en las diversas infracciones del derecho de autor que se
tipifican en la LPODPI, se protege este derecho en su vertiente predominantemente patrimonial,
sin excluir que, en algiin caso concreto, como en el plagio, se protege también, la paternidad de la
obra o su integridad artistica. Pero, como se dijo, también en este caso existe simultdneamente un
derecho patrimonial que normalmente es el que motiva la intervencion del Derecho Penal.”!

A modo de conclusion tenemos que la mayoria de las conductas delictivas relacionadas
con los derechos de autor protegen los derechos patrimoniales (valores patrimoniales
especializados) de sus titulares. Esta afirmacion rige igualmente para el “plagio” que, solo es
punible cuando supone un riesgo o menoscabo de los derechos de explotacion, siendo irrelevante
desde el punto de vista penal cuando no esta destinado a ser comunicado publicamente. Por
consiguiente, el ataque a los derechos personales se castiga mayoritariamente cuando va
vinculado, al mismo tiempo, con el riesgo o lesion de intereses patrimoniales del autor.

La vulneracion de derechos morales en, por asi decirlo, estado quimicamente puro, es
decir, sin trascendencia econdmica alguna, ha sido tipificada como delito por el legislador solo en
forma excepcional.

La mayoria de los delitos contra derechos de autor afectan siempre a derechos de
explotacidn, y las infracciones de derechos morales sin repercusiones econdmicas constituyen
solo excepcionalmente, por si solas, conductas delictivas, de ahi que sea evidente que aquellos

delitos se han creado para proteger prioritariamente intereses patrimoniales y solo secundaria y

3% Asi, Mufioz Conde, p. 327 y s.
3! Asi, Mufioz Conde, p. 328.
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esporddicamente los de indole personal®

, por ejemplo, los sefialados en los articulos 53 y 58
LPODPI que, protegen fundamentalmente el derecho moral del titular de la obra.

Una vez llevado a cabo el andlisis de lo que debe proteger el Derecho penal, nos
corresponde ahora hacer un analisis de lo que puede proteger el Derecho penal.

Para llevar a cabo tal determinacion se deben hacer consideraciones no solo de indole
dogmatica sino mas bien de orden factico y legal, tomando en cuenta la capacidad actual del
sistema penal de procesar asuntos penales. Para nadie es un secreto que el sistema penal
costarricense se encuentra sobre saturado y por lo tanto hay un “entrabamiento” en practicamente
todas las Fiscalias y Despachos Judiciales del pais. Esta situacion no es nueva, todo lo contrario,
el sistema penal se encuentra en esa situacion de crisis desde hace ya varios afios. Esto fue lo que
llevé en parte a adoptar en el Codigo Procesal Penal un modelo de reaccion distinto frente al
delito. Fundamentalmente se busco hacerle frente al delito con instrumentos distintos al de la
pena privativa de la libertad. Para tales efectos se incorporaron una serie de institutos tales como
las medidas alternas que, buscaban entre otras cosas, descongestionar el sistema penal de su
saturacion; finalidad que, a la fecha, no se ha logrado.

Importante de tomar en cuenta dentro de este andlisis es que, la legislacion penal en
materia de propiedad intelectual obedece, en gran medida, a presiones econdmicas externas, en
donde no se tomaron en cuenta las necesidades locales de proteccion en esa materia.

Valga referirse en este punto a la reforma aprobada en el afio 2008, bajo la presion de
cumplir con los compromisos internacionales adquiridos con la firma del Tratado de Libre
Comercio con Estados Unidos, dado que respecto a la materia de propiedad intelectual se destind
un capitulo completo de compromisos bilaterales relacionados directamente con el
reconocimiento y la proteccion en el ambito civil, administrativo y penal de los derechos de las
creaciones intelectuales. Lo anterior desemboco en una aprobaciéon masiva de reformas en esta
area, con el consecuente peligro de cometer los errores que aprobaciones de este tipo conllevan.

En relacion con este punto, la prensa inform6 que para abril del afio 2010, la Asamblea
Legislativa costarricense, en su ultima sesion de los cuatro afios de funciones, logréd aprobar la
ultima ley en esta materia relacionada con el Tratado de Libre Comercio, cerrdndose una serie de

dificiles negociaciones legislativas para la implementacion del referido tratado.

32 Asi, Gimbernat, p. 597 y s.
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De hecho, la falta de aprobacion de las leyes necesarias para la implementacion del
Tratado, segiin la prensa “le acarreo sanciones a Costa Rica por Washington, que en diciembre
suspendié la compra de 11 mil toneladas métricas de aziicar.”*

Como un ejemplo adicional, Estados Unidos condiciond la concesion de una serie de
empréstitos a Costa Rica a la aprobacion de leyes de propiedad intelectual que contuvieran
sanciones penales.* La estrategia principal fue impulsar a los distintos Estados a adoptar la
proteccion del software a través del régimen de propiedad autoral, abandonando la tendencia a la
proteccion del sistema de patentes. Esta politica, lejos de ser ingenua, se apoyd en razones
economicas trascendentales. El régimen del derecho de autor mejora enormemente la posicion de
los paises exportadores de programas de computacion. En especial, a diferencia del régimen de
patentes que es de base territorial y exige la revelacion de los conocimientos involucrados, el
régimen del derecho de autor, en virtud de la validez de las convenciones internacionales™,
otorga proteccion de caracter universal desde el mismo momento de la creacion intelectual y sin
necesidad de cumplir demasiados requisitos formales. Por estos motivos, el gobierno de los
Estados Unidos, en respuesta a los reclamos de las empresas americanas de software, trabajo,
activamente, en medidas directas de politica exterior, sancionando comercialmente a los paises
que se negaran a proteger ‘“adecuadamente” los derechos de propiedad intelectual de los
productores norteamericanos de software.*°

No queremos con ello pretender afirmar que la politica criminal se encuentra inmune de
tales presiones. Todo lo contrario, la politica criminal, especialmente la decision de criminalizar

conductas disvaliosas, ha estado siempre influenciada por factores econdémicos y politicos.’” En el

33 Costa Rica ratifica ultima ley sobre el TLC con Estados Unidos.

http://www.prensalibre.com/economia/Costa_Rica-TLC 0 _253174841.html

3* Al respecto, sefiala Carlos Maria Correa, Proteccion del software: Estudio de caso sobre el desarrollo del derecho
econdmico”, en: Revisa de Derecho Industrial, No. 36, Depalma, setiembre de 1990, p. 558, cit. por Salt, p. 94, cita
No. 7: “...el liderazgo de los Estados Unidos en la produccion y comercio del software ha sido determinante para la
definicion de las actuales pautas prevalecientes en materia de proteccion de aquel. La mayoria de los paises en
desarrollo que establecieron reglamentaciones en la materia, lo han hecho para satisfacer las demandas de las
firmas y los gobiernos extranjeros, en particular de los Estados Unidos, en lugar de hacerlo para satisfacer las
necesidades locales.”

3 Vid. Convencion de Berna para la proteccion de obras literarias y artisticas de 1886, Ley No. 6083; y Convencion
sobre derechos de autor (Ginebra, 1952), Ley No. 1680.

% Salt, p. 94 y s.

37 Salt, p. 92. La definicién de una conducta como delito no proviene de una cualidad de la conducta en si misma;
antes bien, es la consecuencia de un proceso de seleccién social que, en nuestro sistema juridico, s6lo puede
concretarse por medio de una ley sancionada por la Asamblea Legislativa. Salt, p. 92, pie de pagina No. 4.
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caso del Derecho penal de la propiedad intelectual, la pregunta que surge mas bien es si
unicamente esas presiones econdmicas externas han sido las decisivas para legislar penalmente
en este ambito.

Por otra parte, debe tomarse en cuenta que desde la aprobacion de la LPODPI es posible
que se cree una “falsa” expectativa en aquellos sujetos a los cuales esa ley protege sus derechos
en el ambito penal, por cuanto, por un lado se tipifican una cantidad importante de conductas, sin
embargo, por otro lado, el sistema procesal penal no esta en capacidad de procesar todas las

violaciones que diariamente se producen en contra de esa legislacion.

I1. Proteccion en el ambito interno. La Legislacion nacional.

No va a ser posible llevar a cabo en este articulo un andlisis detallado y exhaustivo de
cada uno de los tipos penales contemplados en la LPODPI, los cuales ascienden a una cantidad
considerable, unicamente se pretende aqui llevar a cabo una exégesis de algunos delitos incluidos
en dicha ley.

La LPODPI vino a integrar en un solo Capitulo los delitos contra la propiedad intelectual,
con excepcion de algunas normas penales que quedaron vigentes luego de la entrada en vigencia
de esa ley y sus posteriores reformas. De esta forma el Capitulo V regula los Delitos Penales,
tipificando en la Seccion I, los delitos contra los derechos de la propiedad intelectual derivados
de marcas y signos distintivos (arts. 44 a 48); en la Seccion II, los delitos contra derechos de
informacion no divulgada (arts. 49 y 50) que fueron derogados mediante Ley No. 8656 de 18 de
julio de 2008; en la Seccion 111, los delitos contra derechos de autor y derechos conexos (arts. 51
a 63); en la Seccion 1V, los delitos contra los derechos de patentes de invencion, dibujos y
modelos industriales y modelos de utilidad (arts. 64 a 68), que fueron igualmente derogados
mediante la Ley No. 8656 citada; en la Seccidon V, los delitos contra derechos sobre esquemas de
trazado (topografias) de circuitos integrados (art. 69); se regulan, por ultimo, en la Seccién VI,

dos disposiciones comunes a todos los tipos penales de ese capitulo.

A. DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.
De los delitos contra la propiedad industrial previstos en la LPODPI, hemos decidido
analizar el articulo 45. Para efectos de la interpretacion de este tipo penal, resulta fundamental

tomar en consideracion lo establecido en el articulo 44 in fine, de esa ley, que sehala: “Para los
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efectos de este articulo y su interpretacion, asi como para los articulos subsiguientes que
también aludan a marcas o signos distintivos registrados, se utilizaran los conceptos

consignados en la Ley de marcas y otros signos distintivos, N° 7978, de 6 de enero de 2000. %

1. Delimitacion y presupuestos de la proteccion.

El articulo 45 de la LPODPI es un tipo penal que tutela los derechos derivados de marcas
y signos distintivos.

La proteccion del bien juridico relacionado con el derecho de marcas depende de la
efectiva inscripcion registral, hasta el punto de que se llega a delimitar el objeto protegido como
“derecho de uso exclusivo derivado del Registro”.

El derecho de propiedad sobre la marca surge desde el momento de su inscripcion, salvo
las marcas notoriamente conocidas, las cuales estan protegidas desde su notoriedad.*” En cuanto a
los nombres comerciales, su inscripcion es potestativa (art. 67 de la Ley de marcas citada), tanto
es asi que, el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el
comercio (art. 64 ibidem). Sin embargo, el art. 47 de la LPODPI sanciona a quien se identifique,
en el mercado como distribuidor autorizado de una determinada empresa cuyo nombre comercial
esté registrado, por lo que es necesario, para que el delito se configure, que el nombre comercial
se encuentre inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial.

De este modo, es posible afirmar como regla general que, la mayoria de los derechos de
Propiedad Industrial requerirdn necesariamente la previa inscripcion registral, dado que ésta es la
que da origen a aquel derecho. Sin embargo, e incluso por parte de los autores partidarios de la
necesidad general de registro, se admiten hipotesis en la que dicho registro es prescindible, por
ejemplo, en las indicaciones geograficas y las denominaciones de origen (articulo 48 LPODPI).*

Para otro grupo de autores, sin embargo, radica la caracteristica basica de origen de este
tipo de derechos, en que se trata de una clase de creacion intelectual, por lo que se concluye que
el derecho surge con dicha creacidon y, en consecuencia, la proteccion debe dispensarse con

1_41

independencia de la inscripcion registral.”’ Asi, estima esta corriente doctrinal que, la cuestion

38 El articulo 44 de la LPODPI prevé el delito de falsificacion de marca que constituye el supuesto clasico de
infraccion en esta materia. Se trata de la reproduccion exacta de una marca registrada. “La falsificacion de la marca
es el punto de partida para una serie de delitos que culminaran con la venta al publico del producto que lleve esa
marca falsificada.” Otamendi, Jorge, p. 267.

% Asi, Preinfalk Lavagni, p. xi.

0 Cf. Vives Anton, p. 938.

41 Asi, Vives Anton, p. 938.
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planteada debe solventarse en el sentido de considerar el efectivo registro como un medio
probatorio mas, eso si, fundamental en su caso, del derecho de propiedad industrial que se detenta
y como el origen de dicho derecho, al menos en orden a su proteccion. Es evidente que el
Registro sera un importante medio de prueba, pero de no concurrir éste, podra acudirse a otros, de
existir tales, como la utilizacion previa de la creacion industrial o el acuerdo entre partes
posteriormente litigantes.*

Pese a lo anterior somos de la idea que la mayoria de los tipos penales relativos a la
propiedad industrial previstos en la LPODPI, exigen la previa inscripcion de la marca o nombre
comercial para que el respectivo delito se tenga por configurado. Solo excepcionalmente, por
ejemplo, en el art. 48 de la LPODPI ya citado, no se exige esa inscripcion previa. Asi solo en
algunos supuestos —excepcionales — no serd necesaria la inscripcion registral previa para que el
delito nazca a la vida juridica, pero la regla es la inscripcion previa.

De lo expuesto se deriva que, el registro de la marca otorga a su titular el derecho
exclusivo de utilizarla en el trafico economico. Se trata de una manifestacion del ius excludendi, a

cuya violacion se otorga relevancia penal.

2. El bien juridico protegido.

El tipo penal objeto de analisis contiene una modalidad comisiva que tiene como objeto
material del delito productos o ejemplares fraudulentos. Esa modalidad pertenece a una categoria
de delitos que se puede denominar como “delitos con objeto plural inequivocamente ilicito”
que tienen en comun que se realizan sobre una pluralidad de cosas o una cantidad indeterminada
de mercancias, que ostentan, ab initio o en un momento posterior, un inequivoco caracter
delictivo. Como ejemplos de esta clase de delitos pueden mencionarse, por lo menos en algunas
de sus formas de realizacion, el trafico de drogas, la falsificacion de moneda, el contrabando vy,
también y finalmente, los delitos contra la propiedad intelectual.*’

Entre los comportamientos mas graves que el articulo 45 LPODPI trata de impedir,
figuran los de hacer llegar al ptiblico — y técnicamente seria en ese momento cuando se produciria
el dafio patrimonial para los distintos titulares — productos fraudulentos que contengan o
incorporen una marca ya registrada. Pero como ese comportamiento ilicito penal no surge

espontaneamente, sino que, por formar parte de un largo proceso, viene precedido necesariamente

2 Vives Anton, p. 938.
# Gimbernart, p. 590.
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de otras actividades tales como las de almacenar, distribuir, guardar en deposito, importar o
exportar productos fraudulentos, de ahi que el legislador —por tener un caracter delictivo- haya
optado por tipificar esas conductas previas estableciendo una sancion unitaria para todas las fases
del proceso. A la misma técnica legislativa responde la punicién, como delitos de peligro
abstracto, de la falsificacion de moneda (art. 373 Codigo Penal), que castiga con igual pena, tanto
al que falsificare o alterare monedas de curso legal, nacional o extranjero, como al que las
introdujere, expediere o pusiere en circulacion; como de la elaboracion de drogas, contemplado
en el articulo 58 de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrdpicas, drogas de uso de no
autorizado, legitimacion de capitales y actividades conexas*; esos comportamientos tienen un
significado tan concluyente que en la falsificacion de moneda, por ejemplo, y una vez impresos
los billetes fraudulentos, por ejemplo, de 20.000 colones, careceria de todo sentido
politico-criminal que el Derecho penal tuviera que permanecer con los brazos cruzados sin poder
intervenir hasta que el delincuente, al expender el dinero ilegitimo en un supermercado, decidiera
lesionar efectivamente el bien juridico tutelado. Por los mismos motivos, en los delitos contra la
salud publica, el Derecho penal tampoco deberia esperar, le basta para que la conducta sea
plenamente delictiva con que las sustancias psicotropicas se fabriquen o se almacenen, sin que
sea necesaria su venta ni, con ello, la lesion real del interés juridico protegido.*” Aqui ha optado
el legislador por tipificar expresamente los actos preparatorios, amenazando con pena igual todas
las fases del proceso que finaliza con la lesion del bien juridico.*

Como ya se analiz6 anteriormente, el bien juridico protegido en el tipo penal sefialado,
son los valores patrimoniales especializados. Lo decisivo es el factor patrimonial. Se trata pues,
de un delito contra tales valores, en el que se protege la exclusividad en el uso y explotacion del

titular del correspondiente derecho de propiedad industrial.*’

4 Ley No. 8204 de 26 de diciembre de 2001, publicada en la Gaceta No. 8 de 11 de enero de 2002. El referido
articulo sefiala expresamente lo siguiente: “‘Se impondra pena de prision de ocho a quince afios a quien, sin
autorizacion legal, distribuya, comercie, suministre, fabrique, elabore, refine, transforme, extraiga, prepare, cultive,
produzca, transporte, almacene o venda las drogas, las sustancias o los productos referidos en esta Ley, o cultive las
plantas de las que se obtienen tales sustancias o productos. La misma pena se impondra a quien, sin la debida
autorizacion, posea esas drogas, sustancias o productos para cualquiera de los fines expresados, y a quien posea o
comercie semillas con capacidad germinadora u otros productos naturales para producir las referidas drogas.”

# Gimbernat, p. 591.

% Gimbernat, p. 597.

47 Asi, Vives Anton, p. 937. Para Ruiz Rodriguez, Luis Ramon/Rodriguez Moro, Luis, p. 113, los delitos relativos a
la propiedad industrial tienen una naturaleza en la que prima lo individual sobre lo colectivo. “Con la comision de
estos delitos quedan afectados intereses proximos a la libre competencia y de los consumidores, pero estos tienen un
papel secundario en la proteccion de un interés patrimonial individual plasmado en la exclusividad de unos
derechos frente a los competidores y cuya lesion es individualizable y cuantificable.” Para ellos, por lo tanto, el bien
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No obstante, la propia dimension de la propiedad industrial en el sector econdmico
permite acentuar la perspectiva socio-economica de este tipo de conductas, observandose una
paulatina evolucion, fundamentalmente en los paises europeos, desde una concepcion del bien
juridico individualista a otra de caracter social. La proyeccion en el orden econdémico y social de
las creaciones industriales es, para un sector de la doctrina, evidente, y merece la proteccion
penal atendiendo a dichos intereses colectivos, lo que comporta necesariamente la tutela de los

intereses individuales, insito en aquellos.*®

3. Tipo objetivo

a. Existencia de una marca registrada.

El primer elemento del tipo es la existencia de una marca vigente en el momento de
realizacion de la accion.

La marca funcionalmente es un signo de individualizacion de un producto. Tanto el
derecho sobre la marca como los derechos que derivan de ella estan condicionados formalmente,
como antes se vio, por la inscripcion registral, que tienen en este caso valor constitutivo. Se
reconoce, sin embargo, valor a la marca notoria, conocida en el sector aunque no inscrita, hasta el
punto de poder determinar la anulacion de una marca inscrita incompatible con ella. La vigencia
de la marca en el momento de la accion es asi un elemento esencial del tipo objetivo.*

El supuesto de caducidad por expiracion del plazo de la marca (art. 20 ley de marcas), la
renuncia (art. 43 ibidem), la cancelacion del registro de la marca por falta de uso (art. 39 ibidem),
o la cancelacion del registro de la marca por su generalizacion (art. 38 ibidem), excluyen la
posibilidad de aplicacion del tipo penal.

La declaracion de nulidad del registro de una marca (art. 37) por sentencia firme>
excluye, igualmente, la posibilidad de aplicacion del tipo. Si en el momento de declararse la
nulidad de la marca se sigue causa penal por este delito, tan pronto quede firme la declaracion de

nulidad, debera procederse al dictado de un sobreseimiento definitivo a favor del imputado; pero,

juridico es el derecho de uso o explotacion exclusivo de una propiedad industrial derivado de su registro en los
organismos correspondientes, con referencia de jurisprudencia espafola adicional.

* Asi, Vives Antén, p. 937.

* Asi, Beneytez, p. 290 y s.

0 Véase, al respecto, el articulo 25 de la LPODPI que sefiala en su inciso a) que el Tribunal Registral Administrativo
creado con esa ley, conocera de los recursos de apelacion interpuestos contra los actos y las resoluciones definitivas
dictados por todos los Registros que conforman el Registro Nacional, asimismo, se establece en ese articulo que las
resoluciones del Tribunal no tendran mas recursos y daran por agotada la via administrativa.
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si, cuando se declara la nulidad ha terminado la causa penal por sentencia condenatoria firme,
procedera la revision de la sentencia al amparo de lo establecido en el articulo 408 inciso e) del
Codigo Procesal Penal.

Igualmente es posible pensar en la posibilidad de que se plantee la nulidad del registro en
la via administrativa y luego alegar la prejudicialidad en la via penal.

b. La accion tipica.

El art. 25 de la Ley de Marcas enuncia los derechos del titular de la marca. El articulo 45
de la LPODPI enumera las siguientes acciones que podrian causar perjuicio a tales derechos:
“vender, ofrecer para la venta, almacenar, distribuir, guardar en deposito, importar o exportar.”
Las anteriores conductas constituirian formas de violacion del derecho exclusivo del titular de la
marca.

¢. Objeto de la accion.

La accion ha de recaer sobre “productos fraudulentos”. ;Qué constituye, sin embargo, un
producto o un ejemplar fraudulento? Segun el diccionario de la Real Academia Espaiiola,
fraudulento es aquello que es engafoso, falaz.’’ De esta forma, un producto fraudulento seria,
segun el lenguaje comun, aquel que engafia o da ocasion a engafarse. Es claro que un producto
fraudulento seria, entonces, aquel que incorpore una marca registrada que no le corresponde,
como en general, todos aquellos que den ocasion para engafiar.>

El articulo citado sehala también como posible objeto de la accidon, los empaques,
embalajes, contenedores o envases de los productos fraudulentos.

La posibilidad de error del consumidor centra la tipicidad de las conductas prohibidas.*

5! Recuperado de: https://dle.rae.es/fraudulento
52 Otamendi, Jorge, p. 273, analiza el concepto de “imitacion fraudulenta” contenido en la legislacion argentina y

seflala que ésta se da “...cuando se copia una marca registrada de manera tal que provoque una confusion en el
publico consumidor. Quien asi imita tiene la intencion de causar esa confusion.” El Tribunal de Apelacion de
Sentencia del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, San Ramén (Seccidon Primera), en el voto No. 556-2020 de las
08:10 horas del 31 de julio del 2020, haciendo referencia a la anterior version del articulo 45 LPODPI, sefialé sobre
el particular, que por productos pirateados, fraudulentos o falsificados debe entenderse “...aquellos que emplean sin
autorizacion del titular signos idénticos o similares a los de marcas ya registradas, generando con ello un riesgo de
confusion en el consumidor (que asocia al producto las caracteristicas de la marca que lo identifica) asi como de un
dario economico o patrimonial injusto, derivados precisamente del aprovechamiento ilegal del prestigio vinculado a
la marca inscrita.”

3 Asi, Ruiz Rodriguez, Luis Ramoén/Rodriguez Moro, Luis, p. 126, quiénes ademas sefialan que la jurisprudencia
espafiola ha rechazado la tipicidad del comportamiento cuando la falsificacion del signo, por las condiciones que
rodean al producto sea incapaz de manifestar una vinculacion entre éste y el signo distintivo utilizado, siendo el
consumidor el patréon de medicion empleado a los efectos de contrastar la peligrosidad de la conducta para los
derechos derivados del registro.

20


https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/RDMCP

Revista Digital de Ciencias Penales de Costa Rica, numero 1 (32) (13) . Homenaje al Prof. Dr.
Daniel Gonzalez Alvarez. Ao 1. ISSN pendiente. RDCP-UCR. 2021.

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/RDMCP
4. Tipo subjetivo

Se requiere el dolo, bastando el dolo eventual. No permite la comision culposa.™

5. Consumacion

Antes de determinar el momento de consumacién del delito es importante llevar a cabo
una distincion entre los delitos de resultado y los de mera actividad. Estamos en presencia de un
delito de resultado cuando se requiere un resultado separado de la accion tipicay, si falta dicho
resultado (como en la violacién de domicilio, articulo 204 del Codigo Penal), estamos ante un
delito de mera actividad. Segun que el resultado requerido por el tipo consista en una lesion o
en una puesta en peligro del objeto de la accidn, se diferencia entre delitos de lesion y delitos de
peligro.” Los delitos de peligro se dividen en delitos de peligro concreto y delitos de peligro
abstracto.

Por delitos de resultado se entiende aquellos tipos en los que el resultado consiste en una
consecuencia de lesion o de puesta en peligro separada espacial y temporalmente de la accion del
autor. Un delito de resultado es, por ejemplo, el homicidio, pues entre la accion de (vgr. disparar
el revolver) y el resultado (dar muerte a la victima) hay una distancia temporal y espacial. Pero
también son delitos de resultado la estafa. En cambio, son delitos de mera actividad aquellos en
los que la realizacion del tipo coincide con el ultimo acto de la accion y por tanto no se produce
un resultado separable de ella. Asi sucede en la violacion de domicilio, en el que el tipo se
cumple con la intromision, en el falso testimonio, que no requiere un resultado que vaya mas alla
del juramento en falso. El significado practico de la distincion consiste sobre todo en que la teoria
de la relacion causal -que en los delitos comisivos tiene gran importancia para la imputacion al

tipo objetivo- s6lo desempeiia un papel en los delitos de resultado. Es decir, que en los delitos de

5% El Tribunal de Casacion Penal de San José sefial6 correctamente en €l voto No. 543-2004 de las 09:23 horas del 03
de junio de 2004 que, WGSM “...fue condenado por cuanto se demostro que almacenaba y ofrecia vender en cinco
tiendas distintas, todas de su propiedad, pantalones fraudulentos y falsos de las marcas Levi's Strauss y Silver Tab,
causando con ello perjuicio a la empresa Levis Strauss Company...para acreditar la “responsabilidad subjetiva”, o
sea, lo relativo al dolo, el juez se preocupo por “analizar la personalidad del acusado” (folio 140), para lo cual
tomo en consideracion propiamente sus conocimientos laborales, sefialando que no se trata de un aprendiz,
inexperto o lego en el campo del comercio de ropa, sino de una persona sumamente experimentada y versada en la
materia, por cuanto tiene mas de veinte afios de estar en este tipo de negocios. Incluso se indica que el imputado
posee sesenta tiendas dedicadas a la venta de ropa, especialmente de pantalones.... su conducta fue considerada
como dolosa partiendo precisamente del conocimiento que ¢l mismo dijo tener del costo de las prendas originales,
relacionado con el precio en que negocio personalmente los pantalones falsificados que almacenaba y vendia al
publico”.
5 Asi, Roxin, p. 304.
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mera actividad, para comprobar la consumacién del hecho, so6lo es preciso examinar la
concurrencia de la propia accion del autor; y en ellos también coincide la tentativa acabada (o
sea, el momento en que el autor ha hecho todo lo necesario para provocar el resultado) con la
consumacion del delito. No obstante, la distincion s6lo puede utilizarse en el sentido indicado,
pues de lo contrario da lugar a malentendidos. En efecto, por una parte todo delito tiene un
resultado; en los caso de mera actividad el resultado radica en la propia accion del autor, que se
presenta como realizacion del tipo. Por otra parte, también en los delitos de resultado habra que
considerar el resultado en el sentido de la teoria de la imputacion como abarcado por la accion
tipica, de modo que su separacion solo tiene una importancia relativa. Ademas hay que tener
claro que no todos los tipos se pueden encuadrar claramente en los delitos de resultado o de
actividad, sino que a veces hay que distinguir caso por caso.’® Por tltimo, es importante
mencionar que en los delitos de actividad no es viable la tentativa.”’

En relacion con los delitos de actividad se ha sefialado que, no se caracterizan porque no
producen un resultado, sino nicamente porque el resultado se produce simultaneamente con la
actividad.”® Decir que delitos tales como la violacion o la violacion de domicilio consisten —y se
agotan- en la actividad de acceder carnalmente a otra persona o de entrar en una morada ajena,
supone una vision parcial que so6lo contempla el acontecimiento desde la perspectiva del agente.
Pero desde la perspectiva del sujeto pasivo del delito, esas actividades causan en el mundo
exterior el resultado de una persona accedida carnalmente o de una morada violentada en contra
de la voluntad de su morador, y es porque aquellas actividades producen estos resultados, por lo
que el Derecho penal interviene. Tanto los delitos de actividad como los de resultado producen
modificaciones en el mundo exterior. Las dos categorias consisten en una actividad en relacion
de causalidad con un resultado, pero mientras que en las segundas es imaginable teéricamente —y
en eso se distinguen unos de otros- la existencia de una distancia espacio-temporal entre
movimiento corporal y resultado (por ejemplo: entre el envio del paquete-bomba y la muerte de
la victima a consecuencia de la explosion) y, con ello, también posibles problemas (causales)
sobre a qué actividad ha de ser reconducido el resultado, en los delitos de actividad, en cambio, el
resultado siempre tiene lugar simultaneamente con la actividad desplegada por el agente, y, por

ello, la constatacion de la relacion de causalidad entre accion y modificacion del mundo exterior

% Roxin, p. 328 y s.
7 Gimbernat, p. 598 y s.
58 Gimbernat, p. 600.
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—que en estos delitos, exactamente igual que en los de resultado, es un elemento del tipo — nunca
puede presentar problema alguno.”

El articulo 45 LPODPI, si bien enumera una serie de verbos tipicos a saber: vender,
ofrecer para la venta, almacenar, distribuir, guardar en deposito, importar, exportar; exige a su
vez, que mediante ellos se “cause perjuicio a los derechos exclusivos conferidos por el registro
de la marca o el signo distinto”. Al respecto debemos aclarar lo siguiente. La frase “que causen
perjuicio” refleja una similitud con la nomenclatura empleada en los delitos contra la fe publica
del Codigo Penal, en cuyos tipos penales tales como el de falsificacion de documentos ptblicos y
auténticos (art. 366 cod. pen.), la falsedad ideoldgica (art. 367 cdd. pen.), y falsificacion de
documentos privados (art. 368 cdd. pen.) el legislador empled la frase “de modo que pueda
causar perjuicio”. A criterio de Castillo, en estos tipos penales, estamos frente a delitos de
peligro abstracto y, por lo tanto, de mera actividad®®. Ahora bien, como se aprecia en el articulo
45 LPODPI, la frase tiene dos variantes fundamentales respecto a los delitos contra la fe ptblica
mencionados: en primer lugar, en estos ultimos, se hace referencia a que “pueda” causarse un
perjuicio, mientras que en el numeral 45 el perjuicio necesariamente debe ser causado; y en
segundo lugar, el articulo 45 citado, exige que se cause perjuicio “a los derechos exclusivos
conferidos por el registro de la marca o el signo distintivo”; a diferencia de los delitos contra la
fe publica, en los cuales unicamente se sefala que “pueda causar perjuicio”.

En este sentido debemos sefialar una contradiccidon en la norma, en tanto algunos verbos
tipicos como “almacenar”, “guardar en deposito” u “ofrecer para la venta”, si bien se entenderian
como de peligro abstracto y, por lo tanto, como delitos de mera actividad, el legislador al haber
agregado la frase “que cause perjuicio a los derechos exclusivos conferidos por el registro de la
marca o el signo distintivo” exige tal verificacion a cargo del juez. Segun nuestro criterio, es un
contrasentido que el legislador haya exigido que se “cause perjuicio”, pues es dificil pensar que
con tales actividades (como “almacenar”) se vaya a causar per se un perjuicio a los derechos
exclusivos conferidos por el registro de la marca o signo distintivo, resultando ilogico exigir a la

conducta tipica un requisito que no es exigible a los delitos de peligro abstracto.

%% Gimbernat, p. 600.

8 Asi, Castillo Gonzalez, p. 363: “Son igualmente delitos de peligro abstracto los llamados delitos de “aptitud” en
los cuales el legislador deja en manos del juez la determinacion de si la accion es “apta” para producir un
determinado resultado. Son delitos de aptitud, entre otros, la difamacion (art. 246 cod. pen.), la autorizacion de
actos indebidos (art. 241 cdd. pen.), las falsedades en cuyos tipos penales existe la frase “de modo que pueda causar
perjuicio”.
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En consecuencia, la comprobacion de ese peligro como parte del tipo penal, hace que
tales verbos tipicos deban circunscribirse a los delitos de peligro concreto y no abstracto y,
por lo tanto, de resultado®. Acudiendo a una interpretacion a favor del destinatario de la norma,
el delito no se debe estimar como realizado hasta tanto no se demuestre que, por ejemplo, con el
mero hecho del almacenamiento se le causé un perjuicio al titular de una marca o signo
distintivo. La falta de sistematizacion y de coherencia expuestas obedecen al hecho de reunir en
un solo tipo conductas tan diversas como las expuestas. Por estas razones no compartimos el
criterio de la Sala Tercera al indicar que el delito “...se consuma al realizarse cualquiera de las
acciones descritas, pues se trata de un delito de mera actividad”*, toda vez que conductas como
el almacenar, guardar en deposito u ofrecer para la venta, deben necesariamente causar un
perjuicio al titular de la marca®.

Por otra parte, algunos de los verbos tipicos contemplados en el articulo 45 LPODPI
constituyen delitos de resultado y de lesion, por ejemplo, la venta y la distribucion que, ademas

de producir un resultado en el mundo exterior deben causar un perjuicio a los derechos exclusivos

1 Cf. Castillo Gonzélez, p. 360: “Reciben el mismo tratamiento que los delitos de resultado los delitos de peligro
concreto. Los delitos de peligro se distinguen entre delitos de peligro concreto y delitos de peligro abstracto. En los
delitos de peligro concreto el peligro es parte del tipo penal y tiene que comprobarse para tener el tipo penal por
completo”

62 La Sala Tercera en el voto No. 47-2020 de las 10:13 horas del 17 de enero de 2020, sostuvo: “(...) Atendiendo a la
literalidad de dicha normativa, es evidente que el delito sancionado se consuma al realizarse cualquiera de las
acciones descritas en el tipo penal, pues se trata de un delito de mera actividad...En la especie, la actividad delictiva
surge en el propio momento en que se procede con el despacho de la aduana, para ingresar la mercaderia o
producto al pais, por medio de la Declaracion Unica Aduanera, por lo que resulta claro que el delito se consuma ya
mediante la accion de “importar”, independientemente de si luego se comprueba el almacenaje o venta de las
mercaderias importadas como parte de la actividad delictiva, como ocurre en el caso concreto. Esto se deriva de lo
serialado en el articulo 20 inciso a del Codigo Procesal Penal que estipula: * El hecho se considera cometido. a) En
el lugar en que se desarrollo, en todo o en parte, la actividad delictuosa de autores o participes”. En la especie, de
acuerdo con los hechos investigados por el Ministerio Publico y que constituyen la base sobre la cual se planteo la
solicitud de allanamiento, la actividad delictiva presuntamente tuvo su origen en la importacion de la mercancia
falsificada que se verificé en fecha 01 de abril de 2019, mediante la Declaracion Unica Aduanera 005-2019-161995,
cuyo ingreso se dio a través de la Aduana Santamaria, la cual se encuentra ubicada en Alajuela...”. Vid. en el
mismo sentido: Vega Vega, Derecho de autor, Madrid, 1990, p. 239, cit. por Gimbernat, p. 599, nota al pie de pagina
No. 15: “El modo de describir las conductas del tipo basico de los delitos contra la propiedad intelectual nos lleva a
conformarlos como delitos formales o de simple actividad, sin que se requiera la produccion de ningun resultado
ulterior — esto es, daiio o perjuicio moral o patrimonial-, para que pueda considerarse consumado el delito. La
accion estara consumada, pues, cuando se haya ejecutado integramente alguna conducta bdsica prevista en la ley.”
%En ese sentido el Tribunal de Apelacién de Sentencia del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, San Ramon (Seccion
Primera), en el voto No. 556-2020 de las 08:10 horas del 31 de julio del 2020, haciendo referencia a la anterior
version del articulo 45 LPODPI, sefialo: “(...) Respecto de la tipicidad objetiva, basta el simple almacenamiento u
oferta para la venta, sin que sea necesaria -a efectos de consumacion- su efectiva adquisicion por parte de terceros;
no obstante, por tratarse de acciones que requieren causar perjuicio -no necesariamente economico- al bien
juridico tutelado, nos hallariamos ante un delito de peligro concreto, expresado en el riesgo especifico de
confusion de estos productos con aquellos protegidos por la marca registrada.” Nota: negrita suplida.
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conferidos por el registro de la marca o signo distintivo a su titular y es imaginable teéricamente
la existencia de una distancia espacio temporal entre la accion y el resultado.®.

En el tipo penal objeto de andlisis se preveen un nimero importante de acciones
preparatorias de la venta. Aqui ha optado el legislador por tipificar expresamente los actos
preparatorios, amenazando con pena igual todas las fases del proceso que finaliza con la lesion o
puesta en peligro del bien juridico.®® Debe el legislador, sin embargo, tener claro hasta donde se
debe ir en la penalizacion de conductas preparatorias. El simple almacenamiento no puede tener
la misma gravedad y, en consecuencia, prever el mismo marco de pena, que las acciones de venta
de productos fraudulentos. Ello se contradice con el principio de proporcionalidad. Un adelanto
de la punibilidad hasta la mas lejana accion preparatoria solo seria legitima en los casos en los
que estas acciones constituyan, por si mismas, un peligro grave para bienes juridicos de

importancia especial.

6. Autoria y participacion

La descripcidn tipica no exige ninguna nota especifica que haya de caracterizar al autor de
estos delitos, por lo que se aplican las normas generales sobre autoria y participacion del Codigo
Penal.

La configuracion tipica prevista en el delito objeto de analisis presenta una pluralidad de
acciones que pueden aparecer encadenadas en su realizacion sucesiva, dando lugar a supuestos de
coautoria. La venta en el mercado, que puede aparecer como actividad de mediacion entre

fabricante y comerciantes, ambos en connivencia, ofrece un ejemplo claro de tal supuesto.®®

7. Penalidad.
El articulo 45 citado, se caracteriza por establecer los extremos menor y mayor de la pena
escalonados, tomando en consideracion el valor de los productos genuinos objeto de Ia

infraccion. En los incisos b) al d) se establece una pena alternativa de prision o multa, y en este

 Gimbernat, p. 598 y s.

% Gimbernat, p. 597.

% Asi, Beneytez, p. 286. Para Ruiz Rodriguez, Luis Ramon/Rodriguez Moro, Luis, p. 125, se trata de un delito de
ejecucion permanente que admite formas imperfectas de realizacidn, aspecto relevante a efectos de prescripcion,
siendo su comienzo cuando se comercializa la primera pieza y termina la ejecucion en el instante en el que cesa la
actividad.
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sentido, atendiendo al principio pro libertatis y el de aplicacion de la norma mas favorable al
imputado, deberia optarse preferiblemente por la pena de multa.

Para efectos de poder establecer “e/ valor de los productos genuinos objeto de la
infraccion” y determinar en cudl rango de la escala punitiva debe sancionarse el hecho, es
necesario tomar en consideracion lo siguiente: si al momento del allanamiento se secuestran, por
ejemplo, 500 productos fraudulentos, debe multiplicarse esa cifra por el valor de los productos
genuinos correspondientes; es decir, si el producto fraudulento tiene un valor de 20.000 colones y
el producto original cuesta, por el contrario, 50.000 colones, la multiplicacién deberia ser 500 x
50.000, dando como resultado de esa multiplicacion: 25 millones de colones que seria el valor de
los productos genuinos objeto de la infraccion en ese caso concreto.

De ambas penas: la de prision y la de multa, la pena principal para efectos de calcular la
prescripcion del delito, a tenor de lo dispuesto en el articulo 31 inciso a) del Cédigo Procesal

Penal, seria la pena de prision.®’

B. DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL.
De los delitos contra la propiedad intelectual, hemos escogido los relativos a los derechos

de autor, especificamente, el previsto en el articulo 54 de la LPODPI.

1. Delimitacion y presupuestos de la proteccion.

A diferencia de los delitos contra la propiedad industrial, en los derechos de autor, por
ejemplo, una obra literaria o artistica, no necesita de requisito alguno para estar protegida por el
Ordenamiento juridico y, para ello, basta la mera creacion, por lo tanto, la inscripcion registral
es declarativa y no constitutiva del derecho.”® En ese sentido, el articulo 101 de la Ley de
Derechos de autor sefala que la proteccion prevista en esa ley “...Jo es por el simple hecho de la
creacion independiente de cualquier formalidad o solemnidad’”; por su parte, el articulo 102
ibidem indica que “Para mejor seguridad, los titulares del derecho de autor y conexos podrain
registrar sus producciones en el Registro Nacional de Derechos de Autor y Conexos, lo cual solo

tendra efectos declarativos.” Asi, es posible concluir que la inscripcion es meramente potestativa

7 Asi, Llobet Rodriguez, p. 126: “Cuando el delito estd sancionado en forma alternativa con prision y multa, el
término de la prescripcion se rige por la pena de prision prevista, siendo asi aplicable el inciso a) y no el inciso b)
de este articulo”.

% Asi, Preinfalk Lavagni, p. x.
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para el titular del derecho de autor y la configuracion, no solo del delito en cuestion, sino de
todos los delitos contra los derechos de autor contemplados en la LPODPI no exigen como
requisito del tipo, la inscripcion previa en el Registro Nacional de Derechos de Autor y Conexos

de la obra respectiva.®’

2. Bien juridico protegido.
El bien juridico protegido es el valor o interés patrimonial del autor, titular o representante

del derecho.

3. Tipo objetivo

a. El sujeto activo viene descrito de modo indeterminado, puede ser cualquiera. Se trata de
un delito comun. Incluso el mismo “autor” de la obra puede ser sujeto activo del delito en el caso
de que infrinja los derechos que ha cedido a otra persona y que, por tanto, ostenta esa otra
persona (cesionario) como titular en exclusiva.”’ En caso de concurrencia de diversas personas en
la comision del delito habra que estar a las reglas generales de la participacion contempladas en
el Codigo Penal.

b. Sujeto pasivo es el autor, titular o representante del derecho sobre obras literarias o
artisticas, fonogramas o videogramas protegidos. Para la determinacion de esa titularidad habra
que estar a las previsiones que al respecto contiene la ley de derechos de autor.

Como indicdbamos en el parrafo anterior, también son sujetos pasivos los “cesionarios”,
pues efectuada la cesion a su favor se convierten en los unicos titulares de los derechos de
explotacion cedidos, sin embargo, solo lo serdan los que lo sean en exclusiva, pues unicamente
estos pueden impedir el ejercicio del derecho a cualquier tercero (incluido el propio autor).”

c. En cuanto a la accion tipica, los verbos son: fijar y reproducir “...obras literarias o
artisticas o fonogramas protegidos”. Aqui surge la pregunta si esa “y” es copulativa o disyuntiva.
Todo parece indicar que es disyuntiva, por cuanto se trata de dos conductas diferentes. El verbo
“fijar” debe entenderse en el sentido indicado por el articulo 77 de la ley de derechos de autor,

13

como “...incorporar sonidos, imdgenes, o sonidos e imdgenes sobre un soporte material

%Vid. en igual sentido: Ledesma, Julio, p. 215; Vives Anton, p. 952.

" Asi, Ruiz Rodriguez, Luis Ramon/Rodriguez Moro, Luis, p. 94. En igual sentido: Martinez-Bujan Pérez, Carlos, p.
161.

"' Asi, Ruiz Rodriguez, Luis Ramon/Rodriguez Moro, Luis, p. 94.
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permanente, que permita su reproduccion o su comunicacion al publico”. Por su parte, el verbo
reproducir debe interpretarse en el sentido indicado por el articulo 4 inciso 1) ibidem, el cual
sefiala expresamente que por “reproduccién” se debe entender la “...copia de obra literaria o
artistica o de una fijacion visual o sonora, en forma parcial o completa, en cualquier forma
tangible, incluso cualquier almacenamiento permanente o temporal por medios electronicos,
aunque se trate de la realizacion bidimensional de una obra tridimensional o viceversa.””

d. El objeto material del delito es una obra literaria o artistica o un fonograma. EI
concepto de obra literaria y artistica esta previsto en el articulo 1 de la Ley de derechos de autor;
por su parte, la definicion de fonograma se encuentra en el articulo 81 inciso b) de la ley citada.

e. Consentimiento del autor, titular o representante del derecho. El consentimiento o,
dicho con otras palabras, la autorizacion del autor, titular o representante del derecho vuelve
atipico el hecho, excluyendo el tipo de injusto.”” La mencion de que el hecho delictivo debe ser
realizado “sin autorizacion” del autor, titular o representante del derecho, es una nota
caracteristica muy frecuente en los delitos contemplados en la LPODPI, asi se puede encontrar en
los siguientes tipos penales que sefalan, por ejemplo, lo siguiente: sin autorizacioén del autor, el
titular o el representante del derecho (arts. 51, 52, 54, 55, 58, 60); sin autorizacion del
distribuidor legitimo de esta sefial” (arts. 61 y 61 bis); o “sin autorizacion” (art. 63).

La autorizacion del sujeto pasivo del delito constituye una causa de atipicidad que excluye

la afectacion del bien juridico protegido, al ser éste de caracter disponible.”

4. Tipo subjetivo

En el tipo subjetivo es preciso el dolo. Basta dolo eventual.”

> Para Ruiz Rodriguez, Luis Ramon/Rodriguez Moro, Luis, p. 90, la reproduccion consiste en la fijacion de la obra o
parte de ella en un medio y en cualquier forma que puede ser directa o indirecta, provisional o permanente, analdgica
o digital, pero el medio en que se fije debe permitir la comunicacion de la obra o la obtencion de copias de ella. Por
su parte, Ledesma, Julio, p.p. 263 y 265, sefala que la reproduccion asume tres formas posibles: manual, material e
ideoldgica. Esta tltima da lugar a un tipo penal independiente, el plagio. En nuestro medio, el plagio esta regulado en
el art. 57 LPODPI. Asimismo, el autor citado, p. 265, remite a Lapa Eduardo, La propiedad intelectual y el delito de
fotocopiar libros, D.J., t. 1997-1, p. 657, para sefialar que la reproduccion delictiva, por lo comun, asume dos formas:
“...1) la llamada pirateria, que consiste en la impresion de ejemplares analogos, similares; y 2) la denominada
“reprografia”, cuya acepcion es la duplicacion de documentos por diversos medios, fotogrdficos, por microfilm,
etc., en los que no existe la intencion de hacerlos pasar por un ejemplar legitimo o verdadero.”

3 Asi, Martinez-Bujan Pérez, Carlos, p. 161.

" Ruiz Rodriguez, Luis Ramén/Rodriguez Moro, Luis, p. 94.

5 Asi, Ruiz Rodriguez, Luis Ramén/Rodriguez Moro, Luis, p. 95.
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5. Consumacion

La fijacion y la reproduccion de obras literarias o artisticas o de fonogramas protegidos no
suponen todavia una introduccion de la obra en el mercado ni una rivalidad comercial con los
productos originales. No se lesionan atn los intereses econdmicos derivados de los derechos de
explotacion, aunque si suponen un peligro para ellos si el destino de las obras reproducidas o
fijadas es su distribucion y comunicacion publica comercial. En este caso, esa reproduccion o
fijacion, debe dar un concreto resultado de la obra en un medio que genere una nueva copia de la
obra. Constituye una modalidad de resultado en la que cabe la tentativa’™, la cual se daria cuando
la obra ya fue multiplicada y el sujeto activo realizaba actos dirigidos a su publicacién, los que no
se materializan por circunstancias ajenas a su voluntad.” Por lo tanto, el momento consumativo
seria el de la publicaciéon de la obra reproducida; por lo que la mera fijacién o reproduccion de
obras literarias o artisticas, sin la consiguiente difusion publica, constituye un acto preparatorio

impune.”

6. Problematica concursal

Resulta interesante de analizar en este acépite la relacion del delito analizado con el delito
de estafa. Junto a la comisiéon de un delito defraudatorio de los derechos de autor puede
producirse un delito de estafa respecto a terceros consumidores, originandose el correspondiente
concurso de delitos. No es viable plantearse la existencia de un concurso aparente de normas, en
ninguna de las modalidades, y tampoco, en consecuencia, la existencia de una relaciéon de
especialidad. Habra estafa respecto a terceros, de darse los requisitos propios de dicho delito, y
no en relacion con el titular del derecho de autor defraudado, dado que en este caso la
defraudacion especifica cometida se contempla en el delito indicado previsto en la LPODPI.
También es posible pensar en un concurso ideal con el relativo a la propiedad industrial, en el

caso de fabricacion y/o comercializacion de productos que imiten los legales y sus marcas, en los

" Asi, Ruiz Rodriguez, Luis Ramén/Rodriguez Moro, Luis, p. 97. En similar sentido, para Martinez-Bujan Pérez,
Carlos, p. 159, el bien juridico se lesiona o se pone en peligro en funciéon de la conducta tipica que se realice: se
lesiona, cuando la accion de explotacion afecta a la expectativa de ganancia, lo que sucede en las conductas que
implican actos de comercio, como son las de distribucion o comunicacién publica; en cambio se pone simplemente
en peligro, cuando todavia no hay actos de comercio, como acontece en las de reproducciéon o almacenamiento

" Asi, Ledesma, Julio, p. 266.

8 Asi, Ledesma, Julio, p. 266.
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que se incorporen elementos de obras artisticas cuyos derechos de reproduccion han sido

adquiridos por los comerciantes.”

7. Causa personal de exclusion de la pena.

El articulo 54 citado establece en su parrafo final lo siguiente: “No sera punible la
reproduccion, sin fines de lucro, de obras literarias o artisticas, o fonogramas en la medida
requerida para cumplir fines ilustrativos para la ensefianza, con tal de que esa reproduccion sea
conforme a los usos debidos y se mencione la fuente y el nombre del autor, si este nombre figura
en la fuente.”

Se trata claramente de una causa personal de exclusion de la pena®, ya que el hecho se
consideraria tipico, antijuridico y culpable pero no punible, es decir, no sujeto a pena. Se
contempla en esa norma asi una causa personal de exclusion de la penalidad, por cuanto el
delito como tal se tendria por realizado. Es decir, la accion penal, como tal, debe en todo caso
ejercerse y proseguirse, tramitando todo el respectivo proceso penal, hasta que en sentencia,
si es del caso, se declare al imputado como autor responsable del delito, pero se le debe
exonerar de toda pena, porque lo que el articulo contempla es una causa de exencion de la
pena. La culpabilidad del agente se mantiene, pero a su favor se debe dictar una exclusion de la
pena.’! Lo anterior debe ser asi, siempre y cuando la reproduccion de las obras literarias o
artisticas o de los fonogramas protegidos, se realice sin fines de lucro, y inicamente en la medida
requerida para cumplir fines ilustrativos para la ensefianza, siempre y cuando esa reproduccion
sea “conforme a los usos debidos” y se mencione la fuente y el nombre del autor.

Una duda que puede surgir en este contexto es ;qué debe entenderse por “conforme a los
usos debidos™?, para lo cual la ley citada no da ninguna respuesta, por lo que resulta necesario
acudir a los usos y costumbres empleados, por ejemplo, en el ambito universitario, a la hora de
poner a disposicion de los estudiantes algin texto que de otra manera no seria accesible para

ellos.

8. Penalidad.

" Asi, Vives Anton, p. 958; Ruiz Rodriguez, Luis Ramoén/Rodriguez Moro, Luis, p. 97.

% Sobre la naturaleza de las causas personas de exclusion de la pena y su diferencia con las causas objetivas de
exclusion de la pena y las causas de supresion de la pena vid. Gatgens, Erick. El principio de legalidad, p.p. 414-415.
81 Cf. Gatgens/Rodriguez, p. 89.
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Al igual que articulo 45 de la LPODPI analizado en el acapite anterior, el articulo 54 se
caracteriza por establecer los extremos menor y mayor de la pena escalonados tomando en
consideracion el monto del perjuicio. En los incisos b) al d) se establece una pena alternativa de
prision o multa, y en este sentido, atendiendo al principio pro libertatis y el de aplicacion de la
norma mas favorable al imputado, deberia optarse preferiblemente por la pena de multa.

Para efectos de determinar el monto del perjuicio establecido no solo en el articulo 54,
sino también en los articulos 51, 52, 55, 57, 59 y 60 del capitulo V de la LPODPI, se deben tomar
en cuenta los siguientes aspectos, segiin corresponda:

“a) El precio al detalle para cada obra original, interpretacion o ejecucion, o para cada
fonograma infringido, multiplicado por el numero total de copias infractoras de la obra,
interpretacion o ejecucion o fonograma.

b) La tarifa de licencia aplicable por la interpretacion o ejecucion publica, comunicacion
al publico, la puesta a disposicion, fijacion, reproduccion, o transmision de la obra,
interpretacion o ejecucion o fonograma, tal como lo fijen las sociedades de gestion colectiva.

Al determinar el monto del perjuicio, el juez también debera considerar cualquier otra
medida legitima del valor de las obras, interpretaciones o ejecuciones o fonogramas originales
que sea presentada, incluidas las tarifas de licencias establecidas por obras, interpretaciones o
ejecuciones o fonogramas comparables.”

Por ultimo, y como se indic6 en lineas anteriores, de ambas penas: la de prision y la de
multa, la pena principal para efectos de calcular la prescripcion del delito a tenor de lo dispuesto

en el articulo 31, inciso a) del Cddigo Procesal Penal, seria la pena de prision.

C. DISPOSICIONES COMUNES A LOS DELITOS CONTEMPLADOS EN LA
LPODPL

Una disposicion comun a todos los tipos penales contemplados en la LPODPI se
encuentra prescrita en el articulo 70, la cual sefiala, lo siguiente:

Articulo 70. Criterios de aplicacion. Para cualesquiera de los articulos contenidos en el
capitulo V de esta Ley, las sanciones penales se aplicaran al menos para los casos de
falsificacion de marcas o de pirateria lesiva de derechos de autor o derechos conexos,
importacion o exportacion de productos falsificados o pirateados, a escala comercial. La

pirateria lesiva de derechos de autor o derechos conexos, a escala comercial, incluye la
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infraccion significativa de derechos de autor y derechos conexos, con el fin de obtener una
ventaja comercial o ganancia econdmica privada, asi como la infraccion que no tenga una
motivacion directa o indirecta, de ganancia economica, siempre que cause un daiio economico
mayor a la mitad de un salario base.”

Como la norma lo indica, se trata de criterios que deben regir en la interpretacion y
aplicacion de los delitos previstos en el capitulo V de la referida ley. No obstante, no queda claro
que quiso decir el legislador cuando sefald que “...las sanciones penales se aplicaran al menos
para los casos de...”. Una posible interpretacion seria que unicamente para los casos de
falsificacion de marcas o de pirateria lesiva de derechos de autor o derechos conexos,
importacion o exportacion de productos falsificados o pirateados, se requiere que sean cometidos
a escala comercial, para que se pueda imponer una sancion por esos hechos.

El legislador regul6 aqui de nuevo una causa personal de exclusion de la penalidad, por
cuanto el delito como tal se tendria por realizado, sin embargo, haciendo una lectura contrario
sensu, la “sancion penal” no se debe aplicar en los casos de falsificacion de marcas o de pirateria
lesiva de derechos de autor o derechos conexos, importaciéon o exportacion de productos
falsificados o pirateados, si esos actos no se realizan a escala comercial.

De lo expuesto surge otra interrogante adicional que es la siguiente: ;qué debemos
entender por escala comercial? EI mismo legislador pretende aclararlo al sefialar, en ese mismo
articulo, en la segunda oracion que, la pirateria lesiva de derechos de autor o derechos conexos, a
escala comercial, “...incluye la infraccion significativa de derechos de autor y derechos conexos,
con el fin de obtener una ventaja comercial o ganancia economica privada, asi como la
infraccion que no tenga una motivacion directa o indirecta, de ganancia economica, siempre que
cause un dario economico mayor a la mitad de un salario base.”

De lo anterior es posible derivar lo siguiente: para que alguna de estas conductas sea
punible, debe realizarse a escala comercial; a escala comercial se entiende realizada toda aquella
infraccion significativa de derechos de autor y derechos conexos, cometidos con el fin de obtener
una ventaja comercial o ganancia econdmica privada; sin embargo, el legislador cometié un error
en ese parrafo al sefialar lo siguiente: “...asi como la infraccion que no tenga una motivacion
directa o indirecta, de ganancia economica, siempre que cause un darno economico mayor a la

mitad de un salario base”, pues pareciera ser que la redaccion correcta hubiera sido la siguiente:
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“...asi como la infraccion QUE tenga una motivacion directa o indirecta de ganancia economica,
siempre que cause un dario economico mayor a la mitad de un salario base.”

Como indicabamos lineas atras, se previd en esa norma una causa personal de exclusion
de la penalidad, por cuanto el delito como tal se tendria por realizado, sin embargo, las
sanciones previstas en la LPODPI se impondrian, en el tanto, esos hechos sean realizados a escala
comercial.

Asimismo, el articulo 71 de la LPODPI contiene una norma importante sobre el decomiso
(también denominado en otras leyes como comiso) y la destruccion de las mercancias que hayan
sido secuestradas. Esta disposicion puede ser aplicada de oficio o a peticion de parte, y se puede
ordenar por los jueces en forma interlocutoria o en la sentencia penal condenatoria.

Aun y cuando el inciso a) se refiere a la incautacion, debemos entender que tanto ese
inciso, como los incisos b), ¢) y d) prevén la figura del decomiso, regulada en los articulos 103
inciso 3) y 110 del Codigo Penal; asi como en los articulos 367 y 489 del Codigo Procesal penal.

El parrafo final del articulo 71 citado, establece la posibilidad de que en sentencia penal,
se ordene la destruccion de las mercancias falsificadas ilegales o pirateadas, asi como la
destruccion de los materiales, accesorios e implementos utilizados en la comision del delito.

Por ultimo, deben tomarse en cuenta los criterios para fijar los dafios y perjuicios no s6lo
por las infracciones civiles sino también las penales contenidas en la LPODPI que se establecen
en el articulo 40, los cuales podran basarse en un dictamen pericial.

Los incisos a) y b) asi como el parrafo final de esa norma, establecen, en su orden, los

pagos que la resolucioén debe ordenar al infractor pagar al titular del derecho.

I11. A modo de conclusion.

1. En primer lugar se nota en nuestro pais una ausencia de analisis y de discusion en
cuanto al bien o bienes juridicos protegidos en este dmbito y que deben ser tutelados por el
Derecho penal.

2. Para responder a la pregunta de cudles acciones especificas dirigidas contra la
propiedad intelectual deben ser sancionadas por el Derecho penal, se debe acudir, en primer
lugar, a la definicién del bien juridico tutelado, y en segundo lugar, a la determinacion de que
el Derecho penal debe sancionar unicamente aquellas acciones que lesionen gravemente los

bienes juridicos tutelados.
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3. La politica legislativa en materia de delitos contra la propiedad intelectual ha estado
fuertemente influenciada en nuestro pais por presiones exdgenas, provenientes de los E.E.U.U.
Ello puede haber afectado la claridad, objetividad y alcances de dicha politica. Se requiere asi una
discusiéon seria a nivel nacional de la problematica en cuestion, tomando en cuenta
fundamentalmente para ello las necesidades, realidades, intereses, la situacion econdémica, el
nivel de desarrollo, la economia y otras variables, propias de la sociedad costarricense.

4. Criminalizar conductas relacionadas con la propiedad intelectual pretende tutelar bienes
juridicos fundamentales para la sociedad costarricense. Ahora bien, el acudir al Derecho penal,
trae consigo, como expectativa, que el proceso penal llegue a su término y que el mismo sea
eficiente. El sistema penal se encuentra, sin embargo, saturado, por lo que al postularse la
criminalizaciéon de muchas conductas en este &mbito se tropiezan con una realidad innegable y es
que el sistema va a ser incapaz de procesar todos esos delitos. La anterior situacion ha generado
criticas de diversos grupos al sistema judicial costarricense.

5. El sistema penal costarricense presenta falencias importantes a la hora de enfrenar la
persecucion de delitos no convencionales — como los aqui analizados -. En este dmbito las
principales dificultades serian, entre otras, las siguientes: la necesidad de conocer a fondo otras
areas del Derecho para poder interpretar y aplicar correctamente las normas penales contenidas
en la LPODPI; la ausencia de una capacitacion constante a los funcionarios judiciales que deben
intervenir en estos procesos; la ausencia de recursos materiales y humanos suficientes tanto en la
Fiscalia como en el OlJ para llevar a cabo una investigacion planificada y exhaustiva con el fin
de poder determinar los responsables de los hechos; la ausencia de peritos con especializacion
suficiente para intervenir en estos casos; para efectos de demostrar el tipo subjetivo de los delitos
contenidos en la ley de referencia, se requiere un manejo técnico adecuado de la prueba
indiciaria, por lo que una capacitacion en ese sentido también resulta conveniente.

6. Algunas de las figuras delictivas contempladas en la LPODPI podrian encontrar
validamente solucidn en otras ramas del Ordenamiento juridico, como por ejemplo, en el Derecho

civil o administrativo.
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