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SENTENCIA N°© 199/2011

En Avilés, a 7 de junio de 2011,

Vistos por José Luis Nifio Romero, Magistrado-Juez del Juzgado de lo
Penal n°® 1 de Avilés, los presentes autos de Procedimiento Abreviado
seguidos ante este Juzgado con el namero 115/2010, procedentes del
Juzgado de Instruccidn n® 2 de Avilés (PA 59/09), por el/los delito/s
contra la propiedad intelectual, contra la propiedad industrial y de
descubrimiento y_reve[acic’m de secretos, seguido contra ALEJANDRO
FERNANDEZ GUTIERREZ, nacido/a en Avilés, el dia 29 de septiembre de
1979, representado/a por elfla Procurador/a de los Tribunales Sr./Sra.
Arndiz Llana y defendido/a por el/la Letrado/a Sr./Sra. Sanchez Almeida,
como responsable civil subsidiario ALECHIP SOLUCIONES INFORMATICAS,
S.L., representado/a por el/la Procurador/a de los Tribunales Sr./Sra.
Arnaiz Llana y defendldo/a por el/la Letrado/a Sr./Sra. Sanchez Almeida,
ejercitando la acusacién particular NINTENDO IBERICA, S.L.,
representado/a por el/la Procurador/a de los Tribunales Sr./Sra. Alvarez
Rotella y defendido/a por el/la Letrado/a Sr./Sra. Gonzélez de Castejon
Llano-Ponte, siendo parte el Ministerio Fiscal como acusacion publica, y los
siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Celebrado el Juicio el dia sefialado, se practicaron las pruebas
propuestas que fueron admitidas, con el resultado que obra en autos.

SEGUNDO.- El Ministerio Fiscal, en sus conclusiones definitivas, califico
los hechos como constitutivos de un delito continuado contra la propiedad
intelectual de importacién de medios destinados a la supresién de medidas
de proteccién, previsto y penado en el articulo 270.3 del Cddigo Penal,
estimando responsable en concepto de autor al acusado Alejandro
Ferndndez Gutiérrez, sin la concurrencia de circunstancias modificativas
de la responsabilidad penal, y pidié que se le impusiera la pena de un afio
y nueve meses de prisién con inhabilitaciéon especial para el ejercicio del
derecho de sufragio pasivo por igual tiempo y multa de dieciocho meses
con una cuocta diaria de 12 euros, y el pago de las costas.

La acusacion particular, en sus conclusiones definitivas, califico los
hechos " como constitutivos de los siguientes delitos: 1) un delito
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continuado contra la propiedad industrial por infraccién de disefio
industrial ajeno, previsto y penado en los articulos 273.3 y 276 CP,
estimando responsables en concepto de autores a Alechip Soluciones
Informaticas, S.L., y a Alejandro Fernandez-Gutigrrez, con la concurrencia

de la circunstancia modificativa agravantg rave perjuicto =ypondmico,
solicitando la imposicién de la pena de ¢ &ﬁ@ @Pgl , Jmulta de
veinticuatro meses con cuota diaria de #8_euros, asi com anbilitaci(’)n
profesional especial para el ejercicio de la proTesrgmretasianada con los

delitos cometidos durante cinco afios; 2) delito continuado contra la
propiedad industrial por infraccién de marca, previsto y penado en los
articulos 274.1 y 276 CP, estimando responsables en concepto de autores
a Alechip Soluciones Informaéticas, S.L., y a Alejandro Fernédndez
Gutiérrez, con la concurrencia de la circunstancia modificativa agravante
de grave perjuicio econémico, solicitando la imposicién de la pena de
cuatro afios de prisién, multa de veinticuatro meses con cuota diaria de 18
euros, asi como inhabilitacién profesional especial para el ejercicio de la
profesion relacionada con los delitos cometidos durante cinco afios; 3)
delito continuado contra la propiedad intelectual por uso no autorizado de
software, previsto y penado en los articulos 270.1 y 271 CP, estimando
responsables en concepto de autores a Alechip Soluciones Informaticas,
S.L, y a Alejandro Ferndndez Gutiérrez, con la concurrencia de la
circunstancia modificativa agravante de grave perjuicio econdmico,
solicitando la imposicion de la pena de cuatro afios de prisién, multa de
veinticuatro meses con cuota diaria de 18 euros, asi como inhabilitacion
profesional especial para el ejercicio de la profesién relacionada con los
delitos cometidos durante cinco afios; 4) delito continuado contra la
propiedad intelectual por importacion no autorizada de software, previsto
y penado en los articulos 270.2 y 271 CP, estimando responsables en
concepto de autores a Alechip Soluciones Informaticas, S.L., y a Alejandro
Ferndndez Gutiérrez, con la concurrencia de la circunstancia modificativa
agravante de grave perjuicio econdmico, solicitando la imposicion de la
pena de cuatro afios de prisiéon, multa de veinticuatro meses con cuota
diaria de 18 euros, asi como inhabilitacién profesional especial para el
gjercicio de la profesién relacionada con los delitos cometidos durante
cinco afios; 5) delito continuado contra la propiedad intelectual por
neutralizacién o supresién de las medidas de seguridad, previsto y penado
en los articulos 270.3 y 271 CP, estimando responsables en concepto de
autores a Alechip Soluciones Informéticas, S.L., y a Alejandro Fernandez
Gutiérrez, con la concurrencia de la circunstancia modificativa agravante
de grave perjuicio econémico, solicitando la imposicién de la pena de
cuatro afios de prision, multa de veinticuatro meses con cuota diaria de 18
euros, asi como inhabilitacién profesional especial para el ejercicio de la
profesién relacionada con los delitos cometidos durante cinco afios; y 6)
delito continuado de descubrimiento y revelacidn de secreto por revelacion
de secretos, previsto y penado en el articulo 197.3 CP en relacion con el
articulo 200 CP, y lo previsto en el articulo 271 CP, con la concurrencia de
la circunstancia modificativa agravante de grave perjuicio econémico,
solicitando la imposicién de la pena de tres afios de prision. En el orden
civil valoré los dafios econdmicos en la cantidad de 840.000 euros, siendo
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responsables civiles Alechip Soluciones Informaticas, S.L., en calidad de
responsable civil directo y solidario junto con Alejandro Ferndndez
Gutiérrez, éste en su calidad de administrador Unico y socio unico de la
citada mercantil.

a absg[gcién del
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HECHOS PROBADO:

El dia 1 de abril de 2009, en la Administracion de Aduanas de Avilés
de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria, se produjo la
intervencién de una expedicién comercial procedente de China compuesta
por 400 paquetes que contenian cada uno de ellos 1 dispositivo
“pendrive”, una tarjeta/adaptador SD y un adaptador (cartucho) para
video consola sin software afiadido.

El dia 6 de abril de 2009, en la Administracién de Aduanas de Aviles
de la Agencia Estatal de Administracién Tributaria, se produjo la
intervencion de otra expedicién comercial procedente de China compuesta
por 500 adaptadores (card reader) R4 y 500 adaptadores para tarjeta
“micro SD usb R4”. No consta que tuvieran software afiadido. '

El importador de tales productos fue la mercantil Alechip Soluciones
Informaticas, S.L., cuyo administrador uUnico es el acusado Alejandro
Fernandez Gutiérrez, mayor de edad y sin antecedentes penales.

Los cartuchos (adaptadores) intervenidos son semejantes a los
comercializados en Espafia por Nintendo Ibérica, S.L., para su consola
“Nintendo DS”, pudiendo ser introducidos en el hueco correspondiente que
la citada consola dispone para poder ser utilizada. Los cartuchos
importados por el acusado no permiten, en las condiciones en que fueron
intervenidos, la utilizacién de la consola Nintendo DS al no disponer de
software alguno, elemento imprescindible para elio, del que si disponen
los comercializados por Nintendo.

Nintendo Co., Ltd., es titular de la marca comunitaria registrada con
el nimero 005021423 “Nintendo”, que aparece en la consola Nintendo DS
cuando se introducen en la misma los dispositivos importados por el
acusado en las condiciones en que fueron intervenidos, es decir sin llevar
incorporada la tarjeta de memoria micro SD, desconociéndose si ello es
debido a una accion del dispositivo importado, al mecanismo de encendido
propio de la consola o a cualquier otra circunstancia técnica.

Nintendo Co., Ltd., es titular de los disefios industriales europeos
nameros 000235247-0001, 000235247-0002, 000235247-0003,
000235247-0004, 000235247-0005 y 000235247-0006, a través de los
cuales comercializa los programas informaticos (juegos y otros) para las
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consolas Nintendo DS. Los dispositivos importados por el acusado son
semejantes a los disefios industriales de titularidad de Nintendo Co., Ltd.,
diferencidndose de éstos en que contienen~agdemads, una ranura para
introducir tarjetas “micro SD”, y también fig Ehssre esentackdn=grafica
de una de estas tarjetas. E

Se desconocen los concretos mecanismos Q€
pirateria” que Nintendo incorpora a sus productos,
acreditado que los productos importados por el acusado permitan
especificamente, en las condiciones en que fueron intervenidos, suprimir
los mecanismos de seguridad de la consola Nintendo DS.

No ha quedado probado que los dispositivos importados por el
acusado dispongan del mismo software de seguridad que utiliza Nintendo
para la proteccién de sus productos registrados.

No ha quedado probado que el acusado se hiciera con los codigos
secretos de autenticacién de Nintendo, ni tampoco que los difundiera o
hiciera publicos a terceros.

Con anterioridad a los hechos, el acusado se persond en la
Administracién de Aduanas de Avilés de la AEAT para informar de los
productos que pretendia importar desde China.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Los hechos anteriormente sefialados se han declarado

probados en atencién a las pruebas practicadas en la vista oral.

El acusado ha reconocido que desde el afio 2006 viene importando y
vendiendo el dispositivo discutido, asi como que también vende consolas
Nintendo y juegos originales de éstas. También ha declarado que esos
dispositivos no sirven para otras consolas, vendiéndolos sin contenido,
siendo necesaria una tarjeta “micro SD” que es necesario programar para
conseguir €l uso de la consola. Ha negado sin embargo los extremos
sostenidos por la acusacién relativos a que esos dispositivos permiten la
ejecucién de juegos ilegales (afirma que permiten usar aplicaciones
libres), que estén destinados a desactivar los mecanismos de seguridad
anti-pirateria (afirma desconocer las medidas de seguridad de Nintendo).

La titularidad de los disefios industriales y de la marca “Nintendo” se
acredita por la documental obrante en autos (folios 186 y siguientes), que
no ha sido impugnada por ninguna de las partes.

La acusacién particular ha fundamentado buena parte de los hechos
atribuidos al acusado en el informe pericial elaborado al efecto (folios 47 y
siguientes), oportunamente ratificado en la vista oral por el perito autor
del mismo. Debe indicarse previamente que el objeto de la prueba pericial
es proporcionar al tribunal elementos de cardcter cientifico o técnico que
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resultan necesarios para el adecuado enjuiciamiento de los hechos, de tal
manera que esos extremos técnicos, ademads de poder existir con caracter
general como hipétesis cientifica, han de darse en los objetos analizados
por el perito los cuales, va de suyo, deben ser los gue son objeto de juicio.

Lo anterior se afirma porque en el informe peficial de 1a acusacidp, a la

vista de las fotografias incorporadas al ;mismo ﬁ ait chit
f %iuﬁ‘%sg'b § r-_'

autorizados” (folios 70 y siguientes), surgej
en su elaboracion los incautados por la AEA T et S AVHEE
de la observacién de las fotografias de los dispositivos intervenidos que
obran a los folios 433 a 437 y 476 y 477, no resulta la oportuna
correspondencia entre los utilizados por el perito en su informe y los que
son objeto de este juicio, de tal manera que la eficacia de dicho informe
queda ciertamente mermada pues utiliza soportes que no se corresponden
con la realidad descubierta por la AEAT. También debe llamarse la
atencion sobre la deficiente cadena de custodia sobre los dispositivos
incautados realizada en sede administrativa, pues a los folios 478 y 479
consta una solicitud de Nintendo a la AEAT para que se le remitieran
muestras de las mercancias dubitadas para poder realizar una pericial de
la misma. Al folio 485 consta una diligencia de solicitud de muestras de
facha 15 de abril de 2009, donde se entregan.a un mensajero las
muestras de la mercancia, no haciéndose constar ni el numero de
muestras, ni su nimero de serie o de identificacion particular, datos que
no figuran en el informe pericial de la acusacion particular. Tampoco
consta en autos la devolucién por la acusacién particular de la mercancia
de muestra entregada para su examen pericial, ni su puesta a disposicién
del érgano instructor, de tal manera que resulta ciertamente dificil, por no
decir imposible, elaborar un informe contradictorio sobre ese material
incautado, ya por solicitud de la defensa, ya por acuerdo del instructor,
material que si ha podido ser examinado por una de las partes.

A lo anterior debe afiadirse que el informe pericial de la acusacion
adolece de datos técnicos imprescindibles para la correcta valoracion de
los hechos objeto de acusacion. Se afirma (folios 61 y 66) que al encender
la consola con el cartucho original insertado en la misma, "se pone en
marcha de manera automatica un proceso de identificacion (autenticacion)
entre la consola y el cartucho, por el que comprueba que el cartucho
introducido es realmente un cartucho autorizado. Este proceso se habilita
gracias a que los cartuchos autorizados Incluyen un codigo de arranque
especifico para la consola Nintendo DS. El codigo de arranque es un
programa informatico almacenado en la memoria de solo lectura que
incluye el contenido del cartucho Nintendo DS, programa gue €s insertado
en los cartuchos autorizados exclusivamente por los desarrolladores
autorizados por Nintendo. Para limitar el acceso al sistema operativo solo
por los juegos autorizados, Nintendo emplea diversos sistemas de
seguridad, incluyendo Verificacién de Tarjeta, procedimientos CRC
(Cyclical Redundancy Check) y otros, los cuales deben ser ejecutados en
una secuencia exacta para que el juego pueda operar con la consola.
Cuando un cartucho autorizado es insertado dentro de la consola y
arranca con el botén lateral de comienzo de operacién, hay un
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procedimiento inicial que carga el programa (IPL, Initial Program Loading
software). La consola lee el ID (identificador) del cartucho-juego y unos
parametros base del cartucho de juegos contenidos en el BOOT (al igual
que los ordenadores los cartuchos llevan una parte denominada de
arranque, que permite identificar y Ian;g,;,,,, 2| Jueago en  cualquier
circunstancia). El BOOT de Nintendo DS &

1] !o datos del

marca registrada (este componente d ', le llama
“Racetrack Iogo data”), que son usados N el procednmlento C £. Si toda
esta operacidn es correcta, el logo de NiNteT ¥Ta pantalla

superior”. Las anteriores afirmaciones no se completan con la oportuna
determinacién de los especificos cédigos utilizados por la acusacion
particular, desconociéndose por ello si tiene tal especificidad el protocolo
de puesta en funcionamiento y utilizacién de los productos Nintendo o, por
el contrario, responde a codigos estandares del que disponen la
generalidad de productos informéticos que precisan de estos protocolos
para su utilizacién. Cuando se analizan en el informe de la acusacion los
cartuchos no autorizados (folios 73 y siguientes), se afirma que “debe
manifestarse que solo es necesario adquirir uno de los cartuchos no
autorizados, que han realizado disefios de producto idénticos a los
protegidos por el disefio industrial propietario de Nintendo, junto con una
tarjeta Flash de uso comun, para realizar esta operacién no autorizada por
Nintendo DS en una consola Nintendo DS. Para que los cartuchos no
autorizados funcionen en la consola Nintendo, el sistema de copia no
autorizada, emplea un conjunto de elementos que le permiten violar las
medidas técnicas de proteccion (las cuales son implementadas por
Nintendo para evitar que la consola portatil Nintendo DS pudiera operar
con cartuchos de juegos electronicos que no fueran autorizados). Este
conjunto de elementos permite saltarse esta proteccidn electrénica basada
en codigo de arranque de la consola mediante procesc de autenticacidn.
Para que sea posible saltarse las medidas de proteccion, el sistema no
autorizado emplea un conjunto de elementos: disco de funcionalidades
(incluyendo el manual de operacién), adaptador-lector que interconecta la
interfaz USB del ordenador con la interfaz micro SD de tarjeta de memoria
y tarjeta de memoria Micro SD”. A continuacién el perito ofrece una
explicacion de la utilizacién del dispositivo discutido en dos fases, la
primera relativa a la carga de la tarjeta de memoria a través de un
ordenador mediante el dispositivo adaptador USB-micro SD, y la segunda
con la incorporacion de la tarjeta Micro SD al cartucho no autorizado, y
termina afirmando que “comienza la operacidon software para acceder a los
juegos o utilidades”. Se desconoce el concreto alcance (desde un punto de
vista técnico) de la “operacidon software” que permita concluir que vulnera
los protocolos especificos utilizados por Nintendo en los cartuchos por ella
comercializados, es decir, se echa en falta la oportuna comparacién entre
los cartuchos “autorizados” y los “no autorizados”, y respecto de éstos se
desconocen los comandos, archivos, datos u otras aplicaciones
informaticas de las que estdn provistos y por las que se puede utilizar la
consola en los términos afirmados por el perito de [a acusacidn particular.
En la vista oral el perito declaré que se establecia un didlogo encriptado
entre la’ consola y el cartucho que se introduce en ella, sin ofrecer
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explicacidon alguna sobre el concreto contenido del didlogo aludido,
sefialando ademds que fue testigo de ello, pero sin ofrecer al tribunal el
contenido de o observado por el perito, quien-se limita a afirmar como
dogma de fe de obligada creencia, sin exposicidon y explicacion -técnica
alguna, la vulneracion de las medidas de Seguridad ideslal e‘:-tinola en
cuestién. S 3-

En su sentencia de 2 de junio de 2005, el Tribunal Supremo no
admite la eficacia probatoria de una prueba pericial basada en meras
hipdtesis (algo asi ocurre en este caso pues el perito afirma hechos que en
realidad son hipotéticos sin la necesaria exposicion y explicacién técnica),
sefialando textualmente que “las mismas se apoyan en simples hipétesis,
careciendo por consiguiente de cualquier eficacia probatoria salvo que se
probara que aquello que se plantea desde un plano estrictamente tedrico,
sucedid realmente en la practica”, afiadiéndose en la STS de 16 de marzo
de 2006 que “las teorias no pueden sustituir el andlisis especifico que se
plantea en el debate concreto de cada caso. En el supuesto contrario, la
funcién de juzgar quedaria en manos de los expertos en ciencias auxiliares
que incuestionabiemente tienen un valor generalista que, por Si s6lo, no
puede comprometer |a solucién del caso sometido a debate”.

SEGUNDO.- Delitos contra la propiedad intelectual. El Ministerio Fiscal y
la acusacién particular coinciden parcialmente en calificar los hechos como
constitutivos de un delito continuado contra la propiedad intelectual de
importacién de medios destinados a la supresion de medidas de
protecciéon de programas de ordenador, previsto y penado en el articulo
270.3 del Cédigo Penal. Ademas la acusacion particular califica tambien
los hechos (numeros 3 y 4 del parrafo segundo del antecedente de hecho
segundo de esta resolucidn) como dos delitos continuados contra la
propiedad intelectual por uso no autorizado y por importacion no
autorizada de software, de los articulos 270.1'y 2y 271 CP.

Dispone el articulo 270 del Codigo Penal que sera castigado con la
pena de prisidon de seis meses a dos afios y multa de 12 a 24 meses
quien, con animo de lucro y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie,
distribuya o comunigue publicamente, en todo o en parte, una obra
literaria, artistica o cientifica, o su transformacion, interpretacién o
ejecucion artistica fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a
través de cualquier medio, sin la autorizacién de los titulares de los
correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios.

2. Serd castigado con la pena de prision de seis meses a dos afios y muita
de 12 a Z4 meses quien intencionadamente exporte o almacene
ejemplares de las obras, producciones o ejecuciones a que se refiere el
apartado anterior sin la referida autorizacidén. Igualmente incurriran en la
misma pena los que importen intencionadamente estos productos sin
dicha autorizacién, tanto si éstos tienen un origen licito como ilicito en su
pais de procedencia; no obstante, la importacion de los referidos
productos de un Estado perteneciente a la Union Europea no sera punible
cuando aquellos se hayan adquirido directamente del titular de los
derechos en dicho Estado, o con su consentimiento.

3. Sera castigado también con la misma pena quien fabrique, importe,
ponga en circulacidn o tenga cualquier medio especificamente destinado a
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facilitar la supresién no autorizada o la neutralizacién de cualquier
dispositivo técnico que se haya utilizado para proteger programas de
ordenador o cualquiera de las otrge-ebuasinterpretaciones o ejecuciones
en los términos previstos en el apd

déldeese .
De la lectura del precepto $e ap ecu%qQ EnleA.l Zimo apartado se
E

contempla, como dice la Circular 32008 un supuefto de sancion de
actos preparatorios de las acciones constitutivas ge erectiva lesion de los
derechos de propiedad intelectua!, fundamentalmente de las relativas a la
reproduccion y distribucidon no autorizada de las obras de propiedad
intelectual, constituyendo la fabricacion, importacion, puesta en
circulacién o tenencia de medios especificamente destinados a suprimir o
neutralizar los dispositivos técnicos utilizados por los legitimos titulares de
los derechos para proteger las obras sobre las que recaen sus derechos, el
acto preparatorio. Se afiade en la misma Circular que la aplicacion de este
tipo del art. 270.3, sdlo puede plantearse en relacion con guienes no sean
ademas autores materiales de las conductas de lesién de derechos que se
tipifican en el apartado 1 del art. 270, encontrandose las conductas del
art. 270.1 en relacion de progresividad delictiva respecto de los actos
preparatorios de las mismas, hallandonos ante un supuesto de concurso
de normas del art. 8.3, con preferencia del art. 270.1 como lex
consumens. No obstante la solucidn anterior, se estima procedente dar
respuesta a todos los tipos penales que son objeto de acusacién en la
causa.

Analizando los dos primeros apartados del articulo 270 CP, entiende
la acusacién particular que el acusado ha llevado a cabo la importacion y
el uso no autorizados de software propiedad de Nintendo, pues los
dispositivos importados por el acusado emplean el mismo software de
seguridad secreto que Nintendo incorpora a sus cartuchos de juegos, de
tal manera que el acusado al comercializar el dispositivo iiegal estd
poniendo a disgosicic’)n del publico el software propiedad de Nintendo,
revelando al publico un valioso secreto de empresa de Nintendo de forma
que la video consola queda desprotegida y apta para la ejecucion de
juegos pirata. Expuestos los términos de la acusacion debe examinarse si
la conducta del acusado seria subsumible en la reproduccién y/o
distribucién sancionadas en el apartado primero del precepto, o en la
importacién castigada en el apartado segundo. En el primer caso sera
necesario que se de un acto de reproduccion, que se define en el articulo
18 del RDL 1/1996, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las
disposiciones legales vigentes sobre la materia, como “la fijacion directa o
indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio y en cualquier
forma, de toda la obra o de parte de ella, que permita su comunicacion o
la obtencién de copias”, o bien de distribucién, definido en el articulo 19
del RDL 1/1996 como “la puesta a disposicion del publico del original o de
las copias de la obra, en un soporte tangible, mediante su venta, alquiler,
préstamo o de cualquier otra forma”. Segln ha guedado probado en la
causa (folios 426 y 471), los dispositivos intervenidos que pretendia
importar el acusado no iban provistos de software alguno, conteniendo por
otra parte el informe pericial de la acusacion particular (folios 73 a 76),
una explicaciéon detallada del proceso de incorporacion del software
(juegos) a la tarjeta micro SD que se precisa para el uso de los cartuchos
intervenidos al acusado, labor de incorporacion del programa informatico
que no realiza el acusado. Asi se dice en el informe pericial (folio 74) que
“en el ordenador se buscan por Internet juegos no autorizados Nintendo.
Nintendo no vende juegos por Internet, por lo que no se dispone de
juegos autorizados para descarga legal via Internet”, afirmacién que se
contradice con la informacién publica (y por ello ha de considerarse como
hecho notorio) que la propia Nintendo ofrece en su pagina web
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(www.nintendo.es), sobre la posibilidad actual de descargar juegos para
sus consolas Nintendo DSi y DSi XL a través de la aplicacién “DSiWare”,
sin que esta puntualizacién, de eviderte relevancia, fuera puesta de
manifiesto en la vista oral por el peritg de™egcusacion. Como se aprecia
de! informe pericial es imprescindible QE!Ear | dispqsitivo importado por el
acusado del software necesario para hatee juneionartesgonsola Nintendo,
ues en otro caso, esto es, en las condicione %fue R iNtervenidos
os cartuchos importados por el acusado,eg _dispdsi @ oF
por ello que al faltar el requisito tipico rétatiyo a el dispositivo
contenga una copia de una obra (software) sobfewlg gye Nintendo es
titular de los derechos de propiedad intelectual, que ha@e”concurrir tanto
para el supuesto de reproduccion o distribucion, como para el de
importacién, procede la absolucién por estos tipos penales.

Por lo que se refiere a la importaciéon de medios destinados a la
supresién de medidas de proteccion de programas de ordenador, delito
previsto en el apartado 3 del articulo 270 CP, de la redaccion del precepto
resulta la necesidad de que concurran dos requisitos tipicos especificos de
esta figura penal, a saber: por una parte ha de existir el medio facilitador,
ya sea por fabricacién, por importacién, por puesta en circulacién o por
tenencia, que ademds ha de estar concretamente concebido para la
facilitacion de la supresién o la neutralizacidén, y por otra que se hayan
utilizado dispositivos técnicos de proteccién de programas de ordenador.

En el presente caso, como ya se ha expuesto mas arriba, no
concurren los elementos tipicos necesarios para la subsuncién de los
hechos en el tipo penal objeto de acusacidn; asi si bien es cierto que los
cartuchos intervenidos soljamente pueden ser utilizados en la consola
Nintendo, pues no existe otra maquina que permita albergar tales
soportes fisicos, no lo es menos gque los dispositivos intervenidos  al
acusado estaban desprovistos de software alguno, por lo que dificiimente
se podia conseguir la supresién no autorizada o la neutralizacion de los
dispositivos técnicos utilizados para proteger el programa de ordenador
que contiene el juego o producto informatico comercializado por Nintendo.
Ademas tampoco se ha acreditado que el (nico destino de los dispositivos
comercializados por el acusado sea la citada supresion o neutralizacién,
pues son posibles otros usos. Como en un caso similar se pronuncié la AP
de Valencia, Auto de 7 de marzo de 2008, al “haberse acreditado, por la
prueba pericial practicada, que los chips que se instalan o se pueden
instalar en las videoconsolas de autos, pueden servir, desde luego, como
dispositivo tendente a desprotegerlas para permitir utilizar juegos no
originales, pero también, para permitir la éjecuciéon de juegos originales
de otras zonas y para convertir la consola en un ordenador personal apto
para realizar muitiples tareas absolutamente licitas, como pueda ser el
manejo de fotografias, €jecutar juegos de libre distribucion no disefiados
para consola, escuchar musica, etc. No se cumpliria, por tanto, el requisito
de la exclusiva o especifica destinacién a la supresion o neutralizacién de
dispositivos de proteccidn de las consolas”. A mayor abundamiento, debe
decirse que la compatibilidad de usos (juegos Nintendo, juegos de libre
acceso, juegos no autorizados, fotografias, musica, etc.) de los
dispositivos intervenidos al acusado no constituye una infraccidn a los
derechos protegidos por la legislacién sectorial privada, pues de
conformidad con el articulo 102.¢) del RDL 1/1996, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando,
aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la
materia, tendran la consideracién de infractores de los derechos de autor
quienes sin autorizacién del titular de los mismos pongan en circulacion o
tengan con fines comerciales cualquier instrumento Cuyo Unico uso sea
facilitar la supresidn o neutralizacién no autorizadas de cualquier
dispositivo técnico utitizado para proteger un programa de ordenador.
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También_resulta procedente traer a colacién la prevision contenida en el
articulo 7.1.c) de la Directiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo y del
Consec:f'o, de 23 de abril de 2009, gobr& ta-preteccién juridica de proccTJramas
de ordenador, que dispone que lo§ _E,stqﬂoE;niembrds;‘dq conformidad con

sus legislaciones nacionales, acgaéeasén @dP ._; adas contra las
personas que cometan cualquierd de los act glﬁ H®eb: ¢) la puesta en
circulacién o tenencia con fines cormerees.de_cualquisffmedio cuyo Unico
proposito sea facilitar la supresion no autorizagaeie# neutralizacion de
cualquier dispositivo técnico que se hubiere utilizado para proteger un
programa de ordenador. El caso ahora enjuiciado no responde a la
exclusividad de propdsito supresor contemplada por las normas
transcritas, normativa que hay gue tener en cuenta para fa interpretacion
?/ aplicacién de los delitos contra la propiedad intelectual e industrial, por
o que debe concluirse que la conducta del acusado no se ajusta a la
prevision tipica contenida en la ley penal,

TERCERO.- Delitos contra la propiedad industrial. La acusacion particular
considera que la conducta del acusado constituye también dos delitos
continuados contra la propiedad industrial, el primero por infraccion de
disefio industrial ajeno, de los articulos 273.3 y 276 CP, y el segundo por
infraccidon de marca, de los articulos 274.1 y 276 CP.

Dispone el articuio 273 CP, que sera castigado con la pena de prision
de seis meses a dos afios y multa de 12 a 24 meses el que, con fines
industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de una patente o
modelo de utilidad y con conocimiento de su registro, fabrique, importe,
posea, utilice, ofrezca o introduzca en el comercio objetos amparados por
tales derechos.

2. Las mismas penas se impondran al gue, de igual manera, y para los
citados fines, utilice u ofrezca la utilizacidon de un procedimiento objeto de
una patente, o posea, ofrezca, introduzca en ei comercio, o utilice el
producto directamente obtenido por el procedimiento patentado.

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

De acuerdo con el precepto transcrito la conducta tipica atribuida al
acusado vendria configurada por la importacion con fines industriales o
comerciales, sin consentimiento del titular de un modeio industrial y con
conocimiento de su registro, de objetos amparados por la proteccion que
confiere el registro de un modelo industrial. Para conocer la proteccion
que se otorga a los modelos industriaies debe acudirse a su egislacion
reguladora, en concreto la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Proteccion
Juridica del Disefio Industrial, cuyo articulo 2 establece que “todo disefio
que cumpla los requisitos establecidos en esta ley podra ser protegido
como disefio registrado mediante su inscripcion, validamente efectuada,
en el Registro de Disefios”. Es por ello requisito imprescindible para la
eficacia de la proteccidn legal del disefio industrial el registro del mismo,
constando a los folios 23 y 24 de la causa una consulta telematica a la
Oficina de Registro de las Marcas, Dibujos y Modelos de la Unién Europea
(OAMI), en la que se aprecia el registro de los modelos industriales
referenciados en los hechos probados de esta resolucidn. En cuanto al
alcance de la proteccidn registral deben tenerse en cuenta las limitaciones
establecidas en la propia Ley 20/2003, en concreto la prevista en el
apartado 2 de su articulo 11 que dispone que “el registro del disefio no
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conferird derecho alguno sobre las caracteristicas de apariencia del
producto que hayan de ser necesariamente reproducidas en su forma y
dimensiones exactas para permitir que el producto al que se aplique o
incorpore el disefio pueda ser conectado mecanicamente a otro producto,
adosado, o puesto en su interior o en torno_al mismo, al objeto de que
cada uno de ellos pueda cumplir su funcién’~En=el-presente casg, en tanto
en cuanto los cartuchos intervenidos al atqrsaad_o estadn concebidgs para la
colocacidon en el interior de la consola pa?aﬂ; ié ﬁ%ﬂ@@rﬂp g0 funcion
de compatibilidad de usos ya apuntadjb m&s iba, 12" tomlucta del
acusado no seria tipica. 1, - .

A mayor abundamiento, a la misma conclusién se llegaria si se
analizara el contenido del derecho sobre el disefio registrado, disponiendo
al efecto el articulo 45 de la citada Ley que “el registro del disefio
conferird a su titular el derecho exclusivo a utilizarlo y a prohibir su
utilizacién por terceros sin su consentimiento. A estos efectos se
entendera por utilizacién la fabricacion, la oferta, la comercializacion, la
importaciéon y exportacién o el uso de un producto que incorpore e€i
disefio, asi como el almacenamiento de dicho producto para alguno de los
fines mencionados”. Indica la Audiencia Provincial de Barcelona, Seccidn
152 (Mercantil), en su sentencia de 17 de septiembre de 2009, que “el ius
prohibendi del titular del disefio registrado consiste €n el derecho a
prohibir a los terceros la utilizacién del disefio y, en particular, 1a
fabricacién, la oferta, la comercializacion, la importacion y exportacion o el
uso de un producto que incorpore el disefio, asi como el almacenamiento
de dicho producto para alguno de los fines mencionados". Ahora bien, el
alcance de este ius prohibendi es precisado por el art. 47 LDI, abarcando
no sdlo a los diserios idénticos sino, ademas, al disefio que no" sea
"singular" respecto de aquél, conforme su tenor literal: "1. La Qroteccién
conferida por el disefio registrado se extendera a cualquier diseno que no
produzca en el usuario informado una impresiéon general diferente™. Y ei
significado del caracter singular para la proteccién del disefio viene
definido en el mismo sentido en el art. 7 LDI: "Se considerara que un
disefio posee caracter singular cuando la impresion general que produzca
en el usuario informado difiera de la impresion general producida en dicho
usuario por cualquier otro disefio que haya sido accesible al pudblico antes
de la fecha de presentacién de la solicitud de registro, si se reivindica
prioridad, antes de la fecha de prioridad". Por su parte, la Exposicién de
Motivos, 1V, sefiala al respecto que "la correlacién que hay entre el grado
de diferencia que un disefio debe presentar frente a los conocidos para
que tenga caracter singular y pueda ser protegido, y el que el disefio
desarrolfado por un competidor debe presentar frente al protegido para no
invadir su ambito de proteccién.”.

La LDI no ofrece una definicion de "usuario informado”, lo que se
justifica por el legislador en la Exposicién de motivos (IV) "porque éste
habra de concretarse caso por caso en funcién del segmento del mercado
a que vaya especificamente dirigida la oferta del producto”. Asi, como se
sostiene en la doctrina, para valorar si en un disefio concurre 0 nO el
requisito del caracter singular y, por tanto, si produce una impresioén
general diferente, habré que configurar un prototipo abstracto de usuario,
representado por un destinatario igina| conocedor y entendido respecto de
los productos con disefio del sector de que se trate. Este usuario no puede
equipararse a "un experto" o a los "circulos especializados”, que forman
parte del sector del producto al que se incorpora el disefio como, por
ejemplo, disefiadores, arquitectos o distribuidores, a los que se refiere el
art. 9 LDI. De tal suerte, el juicio de valor en relaciéon con el caracter
singular deberd realizarse desde la perspectiva del usuario informado, a
diferencia del juicio de comparacién en relacién con la novedad, como
requisito de proteccién-ex art. 6 LDI, que debe atender al conocimiento de
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los circulos especializados del sector, con arreglo a la nocién de
divulgacién que dispone el art. 9 LDL.

De lo expuesto se sigue gue el examen de la infraccign del derecho

del disefio registrado debe apoyarse Sl Cu=aspe=tsr - "impresion
general”. El enjuiciamiento debe co ‘parar los_d iseospen conflicto
para determinar si el disefio denunci dge%eg& if%én general”
diferente, en el usuario informado, a | -disefio registradoj No se trata

aqui de analizar cada una de las caracteristicas de.los-€ 9t enfrentados
para destacar cuales de ellas individTdlmente son distintas, pues la
presencia de caracteristicas o elementos que de forma individual sean
distintas en los modelos enfrentados no asegura que los dos disefios sean
percibidos por el destinatario final informado como distintos. Debe
realizarse una comparacion de conjunto para valorar si la sensacion, el
efecto, el impacto que la visién global del disefio denunciado, apreciado en
su totalidad o sintéticamente, produce en el usuario informado €s
claramente diferente a la que produce el disefio registrado. En esa
valoracién global hay que tener en cuenta que la entidad de las
semejanzas supera a las divergencias, mas puntuales y de menor calado
en una apreciacion general y sintética, dado que el usuario informado
presta mas atencién a las similitudes existentes entre los elementos NO
necesarlos y a las diferencias entre los elementos esenciales (Resolucion
de la Divisién de Anulacién de la OAMI de 27/4/2004) gue a aquellas
semejanzas que vienen definidas por la estructura base. :

Ahora bien, en orden a determinar el grado de diferencia queé el
disefio desarrollado por un competidor debe presentar frente al registrado,
esto es, el caracter singular que debe tener, debe tomarse como referente
el grado de libertad el autor para desarrollar el disefio, como resulta
tanto de la Exposiciéon de Motivos (IV) de la LDI, como expresamente del
art. 7.2 LDI, para determinar si el disefio posee caracter singular, y el art.
47.2 LDI, cuyo tenor literal es el siguiente: "Para determinar el alcance de
la proteccién se tendra en cuenta el margen de libertad del autor al
realizar el disefio". Y el grado de libertad del disefiador depende de la
naturaleza del producto al que s€ aplica el disefio, de_sus exigencias
técnicas o funcionales, del sector al gue ertenece el disefio, asi como de
las tendencias 0 margenes de sensibilida compartida, comun a los gustos
o modas de la época (coma dice el Legislador en 1a Exposicion de Motivos,
V). Si el grado de libertad del autor al desarrollar el disefic es muy
reducido, el usuario informado tendera a fijarse mdas en los detalles que
distinguen los dos disefios, Imponiéndose en mayor medida dichas
diferencias en la impresién global que le produce el disefio. Asi, cabe
concluir que cuanto mayor sea el grado de libertad del autor del disefio
denunciado, mayor deberd ser el grado de diferenciacion que debe
presentar respecto al disefio protegido. Ademas, si partimos de la base de
que un diseno industrial con un elevado grado de creatividad, y en
particular los que constituyen obras de arte aplicado, producen un mayor
impacto o una impresion general més diferenciada que los demas disenos
protegidos, esto es, gozan de mayor caracter singular, podemos afirmar
que cuanto mayor sea el caracter singular de un disefio protegido mayor
serd su alcance de proteccién y, en consecuencia, mayor grado de
diferenciacion debera presentar el disefio desarrollado por un competidor

4

frente al protegido para no invadir su ambito de proteccion”.

Aﬁiicando la anterior doctrina al caso ahora enjuiciado, y partiendo
del hecho indiscutible que los cartuchos importados por el acusado no son
idénticos a los registrados por la acusacion particular, debe analizarse Si
concurre el caracter singular ya mencionado, teniendo en cuenta ademas
que tratandose de un cartucho para una consola el grado de libertad del
autor es ciertamenté escaso dadas las peculiaridades del producto en
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cuestibn, pues estd sujeto a las ldgicas limitaciones de forma,
dimensiones, anchura, grosor y conexiones impuestas @ge@ &co en el
que se insertan. Comparados los productos discutidbs,(falio$

observa una evidente diferencia entre a?@syp el impgeig#o por el
acusado estd dotado de una ranura para i insercigp.sa=tarietas micro SD
asi como de la reproduccién grafica en r&jjewe¥t esa tarjeta, lo que no
contiene el disefio registrado, de tal manera que la impresion general que
pueda generarse en un usuario informado es distinta en cada caso y por
ello, alin no déndose la exclusién aludida del articulo 11.2 de la Ley
20/2003, no se trataria de un objeto amparado por la proteccién conferida
por dicha Ley y por ello procede Ea absolucion por este delito.

CUARTO.- Delitos contra la propiedad industrial. Dispone el articulo 274.1
CP, que serd castigado con la pena de seis meses a dos afios de prision y
multa de 12 a 24 meses e! que, con fines industriales o comerciales, sin
consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial registrado
conforme a la legislacién de marcas y con conocimiento del registro,
reproduzca, imite, modifique o de cualquier otro modo utilice (termino
maodificado por la LO 5/2010 por “usurpe”) un signo distintivo idéntico o
confundible con aquel, para distinguir los mismos o similares productos,
servicios, actividades o establecimientos para los que el derecho de
propiedad industrial se encuentre registrado. Igualmente, incurrirdn en la
misma pena los que importen intencionadamente estos productos sin
dicho consentimiento, tanto si éstos tienen un origen licito como ilicito en
su pais de procedencia; no obstante, la importacion de los referidos
productos de un Estado perteneciente a la Union Europea no serd punible
cuando aquéllos se hayan adquirido directamente del titular de los
derechos de dicho Estado, o con su consentimiento.

Para poder determinar la existencia del delito anterior es preciso
conocer si los dispositivos importados por el acusado son los causantes de
que en la consola Nintendo aparezca la marca registrada “Nintendo” (folio
26), sin que la prueba pericial practicada permita realizar esta afirmacion
con total seguridad, no pasando de ser una mera hipétesis el hecho de
que al introducir el dispositivo importado por el acusado y encender la
consola, aparezca la marca registrada. Asi se desconoce si es la propia
consola, que estd dotada del necesario procesador y de software propio, la
que provoca siempre y en todo caso esa aparicion cuando se introduce en
ella un cartucho, con independencia del origen de éste. Igualmente se
desconoce el contenido informatico del cartucho discutido, y si es el
causante de esa aparicion. Resulta insuficiente afirmar, como lo hace el
perito de la acusacion, gue comprobd que la consola tiene mecanismas
criptogréaficos de seguridad que se comunican entre el cartucho y la
consola y son mecanismos obligatorios y previos para utilizar la consola,
afiadiendo mas adelante que al introducir un cartucho en la consola se
produce un didlogo entre el cartucho y la consola por el cual el resultado
final es la aparicién del logo “Nintendo”, basado ello en una presencia
visual del logotipo y en un cddigo de validacion de una verificacion de que
los datos que envia el cartucho a la consola y viceversa, en varias
ocasiones, son reconocidos mutuamente. Esta aparicidon del logotipo
“Nintendo” ocurre también cuando se introduce un cartucho no
autorizado, llegando el perito a la conclusién de que los cartuchos
discutidos, sin la tarjeta microSD, solo sirven para violar el cddigo de
proteccién de la consola y engafiar a ésta. Todas estas afirmaciones del
perito no se ven acompafiadas de las oportunas explicaciones técnicas, de
tal manera que las comprobaciones realizadas por el perito no se llevan al
informe pericial, quedando por ello en mera hipotesis. Asi se desconoce, si
quiera -superficialmente (no se pretende aqui que Nintendo revele mas
informacion de la imprescindible, pero si al menos que se ofrezca un
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