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NOTA PRELIMINAR

Con la publicación de la obra ”Derecho de marcas y proceso penal”, de la que es
autor el Doctor en Derecho, criminólogo y abogado Juan José Caselles, inaugura
Editorial Reus su nueva Colección de Propiedad Industrial. El objetivo no es otro que
contribuir a la difusión de monografías en materia de marcas, patentes y diseños.

A nadie se le oculta que esta colección nace a rebufo de la Colección de Propiedad
Intelectual que coordina el profesor Carlos Rogel Vide y que en pocos años ha supe-
rado ya los ochenta títulos. En el universo de los derechos sobre bienes inmateriales
la propiedad industrial camina de la mano de la propiedad intelectual en no pocas
esferas, pero merece un enfoque y tratamiento independientes.

Al igual que los derechos de autor, los signos distintivos y las invenciones se
encuentran sometidos a un proceso de evolución normativa permanente e inmiseri-
corde en el plano nacional, internacional y de la Unión Europea. Ningún esfuerzo
doctrinal que contribuya a hacer ese proceso medianamente comprensible debe ser
despreciado.

La Colección de Propiedad Industrial aspira, desde el rigor y la humildad, a pro-
mover la publicación de trabajos que comporten investigación científica puesta al
servicio de la práctica profesional. El libro que inaugura la colección es un perfecto
ejemplo al respecto.

“Derecho de marcas y proceso penal” es una versión reducida y actualizada de la tesis
doctoral defendida por su autor el 12 de febrero de 2016 en la Facultad de Estudios
Sociales de la Universidad Alfonso X el Sabio bajo el título “La tutela procesal penal
del derecho de marca”. La tesis, dirigida por el Magistrado y Profesor Dr. D. Eduardo
de Urbano Castrillo, obtuvo la calificación de “Sobresaliente cum laude”.

El Tribunal estuvo compuesto por el Dr. D. Javier Sánchez-Vera Gómez-Trelles
(Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid), quien
ejerció de Presidente; la Dra. Dª. Isabel Candelario Macías (Profesora Titular de
Derecho Mercantil de la Universidad Carlos III de Madrid y coordinadora del grupo
de investigación PROINDTEN); el Dr. D. Luis Vallés Causada (Teniente Coronel de
la Guardia Civil y actual Subdirector General de Localización y Recuperación de
Bienes del Ministerio de Justicia); la Dra. Dª. Mª Luisa García Torres (Profesora de
Derecho Procesal de la Universidad Alfonso X el Sabio) y el Dr. D. Javier López de
Goicoechea (Profesor y Director de posgrados de la Universidad Alfonso X el
Sabio).

Este estudio supone la culminación de los casi 30 años de formación y de expe-
riencia profesional de Juan José Caselles, desde sus inicios en el sector público como
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Juez sustituto de Primera Instancia e Instrucción, hasta su desembarco en la abo-
gacía en una firma especializada en propiedad industrial e intelectual. en los últi-
mos 20 años Juan José Caselles ha estado en contacto permanente con las distintas
Fuerzas y Cuerpos de seguridad del estado, Fiscalías, Juzgados y Tribunales y ha
formado parte de las organizaciones internacionales con mayor presencia en la
lucha contra la llamada piratería comercial (el EU Anticounterfeiting Subcommittee de
la InTa, el EUIPO Observatory-INTA Joint Task Force y los comités Investigative
Advisory Group y EMEA Task Force de la IaCC). su conocimiento de la materia es
fruto directo de la práctica profesional tanto como del cultivo de la Ciencia jurídica.

el trabajo responde a la necesidad expresada por los distintos estamentos con
competencias en la persecución de los delitos contra la propiedad intelectual e
industrial de contar con una publicación, hasta ahora inexistente, que cubriera de
manera sistemática tanto los aspectos pre-procesales de la investigación criminal
como los del proceso penal seguido en los delitos de usurpación de marcas. 

el estudio aspira a mejorar el conocimiento y sensibilidad de los operadores
jurídicos respecto a un adecuado y correcto uso de los instrumentos jurídicos dis-
ponibles en la materia, proponiendo nuevos mecanismos que pudieran resultar
efectivos en la persecución de este tipo de delitos. supone, en ese sentido, la encar-
nación misma de los postulados a que responde la Colección de Propiedad
Industrial que con este título se inaugura.

antonio Castán
Director de la Colección de Propiedad Industrial

Juan José Caselles Fornés
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PRÓLOGO

sin duda, la presente monografía “Derecho de marcas y proceso penal” de Juan
José Caselles representa una magnífica contribución en la consolidación del
campo del Derecho Penal más activo y problemático de nuestro tiempo, cual es el
Derecho Penal Económico.

este sector del llamado “Derecho Penal especial”, ha alcanzado un nivel de
interés teórico y aplicación forense, que lo convierte, en nuestra opinión, en el área
de mayor proyección del Derecho Penal.

lo que en algún momento se consideraba “la nebulosa del Derecho Penal
económico” ha pasado a ser el instrumento de tutela del orden socio económico, en
el que confluyen los intereses de las empresas, los consumidores y el estado.

Y ello porque con la regulación penal de las conductas atentatorias a los bienes
jurídicos que se hallan detrás de esta problemática, no se protege solo el derecho de
la competencia entre empresas, la información a los consumidores y la defensa de
los derechos económicos del estado, ya sea de su Hacienda, seguridad social o la
lucha contra el contrabando.

el Derecho Penal económico se ha convertido, además, en el instrumento prin-
cipal de la lucha contra la corrupción, pública y privada, que azota el estado de
derecho de nuestra época, con la finalidad de propiciar el fair play en los negocios,
perseguir a los autores de dichas conductas y recordar a la sociedad que el dicho
business is business no puede erigirse en un pretexto para obtener ganancias y rédi-
tos a cualquier precio.

Por eso, hemos de saludar efusivamente una obra como la que tengo la satisfac-
ción de prologar, y por la que felicito muy sinceramente a su autor, porque se ins-
cribe en esa dinámica, proporcionando a los interesados en la especificidad del dere-
cho de marcas, una panoplia de recursos doctrinales y procesales para defender los
derechos de quienes se encuentren inmersos en conflictos en dicho sector.

la obra, escrita por un experto en la indicada materia, jurista bien formado y abo-
gado de uno de los más prestigiosos bufetes en propiedad industrial, proviene de su
tesis doctoral que mereció la máxima calificación académica y que, sin duda, cum-
plió sobradamente las exigencias requeridas por los trabajos de posgrado universita-
rio de investigación/desarrollo/innovación, el famoso I +D +i, constituyendo una
muestra de investigación aplicada más que de investigación básica, por lo que supu-
so toda una aportación realmente útil y de seguros frutos concretos en el futuro.

Pues bien, el futuro de la tesis ya ha llegado, en forma de monografía, con unas
dimensiones idóneas para su consulta y aprovechamiento, estructurada –si bien, for-
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malmente en cuatro partes- en dos nítidos bloques, doctrinal/procesal y que cuenta
con citas jurisprudenciales, fuentes informatizadas y multitud de aportes teórico-
prácticos para el conocimiento y ejercicio profesional de una materia que está expe-
rimentando una transformación acorde con la revolución digital del siglo XXI.

además, la obra contiene unos “instrumentos procesales en orden a la defensa
penal contra la falsificación de marcas”, que son todo un mensaje a autoridades,
operadores y usuarios en general, para reforzar y actualizar el combate contra prác-
ticas muy dañinas para una economía sana y respetuosa con la legalidad y los dere-
chos de todos los partícipes en dicha actividad.

es decir, nos encontramos ante un trabajo bien realizado y útil, que no se limita
a servir de ayuda a los profesionales que se tengan que relacionar con el derecho de
marcas sino que contiene ideas y sugerencias para ir conformando, cada vez más,
un horizonte que dote a este sector del Derecho Penal económico del protagonismo
que sin duda, las cifras de falsificaciones y número de asuntos, le hacen merecer.

en definitiva, una obra digna de la sociedad de la información de nuestra época,
mi felicitación a la veterana y prestigiosa editorial reus, por editar una monografía
que llena un hueco en la materia, y mi recomendación sincera, como no podía ser
de otra manera, para que esta monografía forme parte de las bibliotecas académicas
y de los despachos de los profesionales del derecho, porque sin duda les rendirá
notables beneficios.

eduardo de urBano CasTrIllo
Magistrado-Doctor en Derecho

Juan José Caselles Fornés
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RESUMEN

La falsificación de marcas se ha convertido en un fenómeno de dimensión internacional
que alcanza en la actualidad una especial gravedad, afectando no sólo a los titulares de esos
derechos de propiedad industrial sino también a la sociedad en su conjunto. La globalización
de la economía y, con ello, de la falsificación de marcas, exigen una respuesta también global
al fenómeno. Sin embargo, todos los intentos internacionales de armonizar la protección
penal de las marcas han terminado fracasando, requiriendo la aportación de nuevos argu-
mentos y sensibilidades. La territorialidad de la ley penal supone un obstáculo a la persecu-
ción de estos delitos, resultando necesario un mayor nivel de cooperación policial y judicial
en el ámbito internacional.

Esta obra cubre tanto los aspectos pre-procesales de la investigación criminal como los
del propio proceso penal seguido en los delitos de usurpación de marcas, analizando, entre
otras cuestiones, la dimensión económica y la internacionalización de la falsificación de mar-
cas, la delincuencia organizada presente en esta materia, los organismos internacionales con
competencia en la persecución de estos delitos en el ámbito nacional e internacional, los
intentos internacionales de homogeneizar la protección penal, los instrumentos internacio-
nales en la lucha contra este fenómeno, la tipificación penal de la infracción y el proceso penal
seguido por falsificación de marcas, el régimen especial de medidas aduaneras contra las fal-
sificaciones establecido en el Reglamento (UE) núm. 608/2013, incluyendo una referencia a las
mercancías en tránsito, así como la necesidad de reforzar los instrumentos procesales en
orden a la defensa penal contra la falsificación de marcas.

ABSTRACT

Trademark counterfeiting has become an international phenomenon that is currently at
a particularly serious level, affecting not just the holders of those intellectual property
rights but also society as a whole. The globalisation of the economy and the ensuing inter-
nationalisation of trademark counterfeiting call for an equally global response to the phe-
nomenon.  Nevertheless, every international attempt to harmonise the protection of trade-
marks under the criminal jurisdiction has resulted in failure, and fresh arguments and sen-
sibilities are required. The territorial nature of criminal law obstructs the prosecution of
such offences, and so it is necessary to achieve a higher level of international police and
court cooperation.

This work covers both the pre-procedural aspects of criminal investigation and aspects
of the criminal proceedings themselves in matters concerning trademark infringement, and it
analyses, inter alia, the economic factor and the globalisation of trademark counterfeiting, the
presence of organised crime in this matter, the international bodies with jurisdiction to pur-
sue these offences nationally and internationally, the international attempts to harmonise
protection under criminal law, international instruments in the fight against this phenome-
non, the criminal classification of the infringement and the criminal proceedings conducted
for trademark counterfeiting, the special border measures system established against coun-
terfeiting in Regulation (EU) no. 608/2013, including a reference to goods in transit, as well as
the need to reinforce procedural instruments in order to defend against trademark counter-
feiting under criminal law.
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