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Introduccioén.

La propiedad intelectual, y en particular la propiedad industrial,
constituye una materia, de suma importancia, para las relaciones comerciales,
y por consiguiente econdmicas de un pais. Estas se desarrollan tanto a nivel
interno como externo, y en este sentido una legislacion adecuada al respecto
permitird fomentar la inversion y el empleo, generando como consecuencia un
sostenido crecimiento econdémico.

Nuestro pais, ha dado en los ultimos afios, importantes pasos en pro de
mejorar su legislacion, y ésta debe estar desarrollada en perspectiva, para que
se pueda aplicar a las nuevas realidades, realidades dinamicas tanto
comerciales como econdmicas. Es asi, como es posible observar en el
concierto internacional, y sobre todo en el contexto latinoamericano, los
progresos que nuestro pais ha obtenido. Ejemplo de lo anterior, son los
multiples tratados que ha celebrado con América del Norte, Europa y Asia.

A nivel internacional a partir de la segunda mitad del siglo pasado, se
amplia de manera considerable el ambito de proteccién de la propiedad
industrial, y esto es consecuencia del desarrollo de la ciencia y de las nuevas
tecnologias, que se han aplicado a la industria, a la informética y al comercio.
Dentro de esta proteccidon se ha comenzado incorporar el Secreto Empresarial.

Antes de aproximarnos al Secreto Empresarial, en el primer capitulo de
este trabajo hemos considerado pertinente, referirnos a la propiedad industrial,
que se inserta segun los autores en un concepto mas amplio que es el de
propiedad intelectual. En ese capitulo intentamos definirle, determinar su
naturaleza juridica, y también hacemos referencia a su tratamiento
constitucional, ademas se hace alusion a las patentes de invencion, y a las
nuevas categorias que la legislacién recientemente ha incorporado.

Luego, en el segundo capitulo, se expone el Secreto Empresarial y su
analisis doctrinario, donde destaca la moralidad de las relaciones
empresariales, elemento practico desde el que vislumbramos el origen por la
preocupacion del Secreto Empresarial. Debido a que en la legislacién este es
un tema reciente, es trascendental determinar su contenido desde el punto de

vista doctrinario.



Dado que en nuestro pais este tema no se encuentra desarrollado
suficientemente ni a nivel doctrinario ni legislativo, consideramos necesario
recurrir a la doctrina extranjera y que ha servido de modelo para nuestra actual
legislacion.

En el tercer capitulo nos hemos referido a las organizaciones
internacionales sobre propiedad industrial, que han ido delineando la regulacién
del Secreto Empresarial, en el sentido de establecer cuando se protege la
informacion no divulgada; alli desarrollamos la estructura y funciones de la
Organizacion Mundial de Propiedad Intelectual, ademas el capitulo incluye el
Convenio de Paris por el que se pretende uniformar la situacion internacional
de la propiedad industrial y que Chile suscribe en 1991, el Acuerdo sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio, que tiene por objetivo reducir las distorsiones del comercio
internacional y los obstaculos al mismo y fomentar una proteccion eficaz y
adecuada de los derechos de propiedad intelectual, y finalmente
contemplamos la Organizacion Mundial de Comercio.

Creemos que seria importante que en el desarrollo futuro de leyes,
normas o reglamentos que regulen el secreto empresarial, se considere la
experiencia que han vivido otros paises, con el fin de disminuir la posibilidad de
errores, es por ello que en el capitulo cuarto, destacamos lo que ha ocurrido en
el derecho espafiol, norteamericano, argentino, colombiano y mexicano.

Y finalmente, en el capitulo quinto, tratamos lo que ha ocurrido con la
legislacion chilena y la propiedad industrial, fundamentalmente la publicacion
de la Ley N° 19.039, sobre Propiedad Industrial, que es la primera ley que
regula de manera mucho mas organica y completa esta materia, y que
recientemente ha sido modificada por la Ley N° 19.996 que busca adecuar el
sistema de propiedad industrial a la realidad nacional e internacional vigente.
Ademas, en el ultimo punto se expone la Ley N° 20.169 sobre Competencia
Desleal, puesto que la infraccion del Secreto Empresarial, puede calificarse de
un acto de competencia desleal.

Con este trabajo pretendemos plantear la inquietud en torno a la
proteccion del Secreto Empresarial. Si bien el legislador ya ha dado un primer
paso al incorporar un capitulo sobre la materia y ha entregado un concepto,

creemos necesario desarrollar doctrinariamente el Secreto Empresarial, para



conocer su objeto y naturaleza, con el objetivo de comparar el estudio de los
autores, con lo que ha realizado el legislador chileno, y finalmente concluir si el
sistema de propiedad industrial que hoy nos rige es suficiente o no, para evitar

y reparar los dafios generados por la violacion del Secreto Empresarial.



CAPITULO I ASPECTOS GENERALES EN MATERIA DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL



1. Delimitacién Conceptual de Propiedad Industrial.

Las razones por las cuales el derecho protege la actividad intelectual
que se plasma en el &mbito cientifico y tecnoldgico son variadas.

La ciencia es un conocimiento con caracteristicas especiales, que
permite mejorar las condiciones de vida de los pueblos, es por esta razon que
el derecho debe regular las obras humanas aplicables al @mbito cientifico y
tecnoldgico.

Precisamente es la idea de proteccion la que se encuentra incorporada
en el concepto de propiedad industrial; sin embargo, antes de intentar definirle
es necesario precisar que, segun la doctrina, la nocion de propiedad industrial
se encuentra relacionada con un concepto mas global que es el de propiedad
intelectual.

De esta manera, propiedad intelectual y propiedad industrial se
encuentran en una relacion de género a especie.

Propiedad intelectual comprende propiedad industrial y derecho de
autor. El derecho de autor comprende obras culturales en general.

El concepto de propiedad industrial es complejo, por su propia
naturaleza, debido a que entrega proteccién a instituciones diversas.

De acuerdo al Decreto con Fuerza de Ley N° 3, que fij6 el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 19.039, la propiedad
industrial protege las marcas, las patentes de invencion, los modelos de
utilidad, los dibujos y disefios industriales, los esquemas de trazado o
topografia de circuitos integrados, indicaciones geograficas y denominaciones
de origen y otros titulos de proteccidén que la ley pueda establecer, asimismo la
ley tipifica las conductas consideradas desleales en el ambito de la proteccion
de la informacion no divulgada.

Las patentes de invencion, marcas, los modelos de utilidad, los dibujos
y disefios industriales, los esquemas de trazado o topografia de circuitos
integrados, indicaciones geograficas y denominaciones de origen tienen un
caracter comun: se protegen mediante derechos exclusivos de explotacion; en
el ambito de la informacion no divulgada no se trata de derechos exclusivos,
sino que se atacan los actos de competencia contrarios a los usos honrados en

materia industrial y comercial.



Se puede entender propiedad industrial como el “Conjunto de
instituciones juridicas a través de las cuales se reconoce a los particulares el
uso exclusivo de conocimientos, formas o signos que, originadas en el intelecto
humano y revistiendo un caracter cientifico o tecnoldgico, son susceptibles de
ser aplicadas al ambito industrial™

Por su parte, Clara de Jaimes? sefiala que el contenido de la propiedad
industrial comprenderia dos aspectos: las nuevas creaciones y los signos
distintivos. Las nuevas creaciones incluyen las patentes de invencion, dibujos y
modelos industriales. Los signos distintivos comprenden los nombres

comerciales, ensefias y marcas”

L lvan Lavados Montes y Patricia Nufiez Figueroa: “Manual de regulacion Juridica de la actividad
cientifica y tecnoldgica”. Editado por Cinda, Santiago 1993, pagina 25.
2 Citado por Lavados Montes, Ivan y NUfiez Figueroa. Ob. Cit.
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2. Sentido de la expresién “propiedad industrial”

Se ha cuestionado la nocién de propiedad industrial, ya que no resulta
exacta:

En el Convenio de Paris se sefala que la propiedad industrial
comprende patentes de invencion, modelos de utilidad, dibujos o modelos
industriales, las marcas de fabrica o de comercio, las marcas de servicio, el
nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de
origen, asi como la represién de la competencia desleal.

El profesor espafiol Alberto Bercovitz® sefiala que “... delimitada asi la
propiedad industrial, aparece en ella el caracter extraordinariamente equivoco
de esta expresion, ya que no puede decirse en sentido estricto que las diversas
instituciones incluidas en ellas sean supuestos de propiedad ni se refieran
exclusivamente a la industria.”

En el derecho es posible distinguir bienes materiales y bienes
inmateriales. La institucion de la propiedad industrial nacié y se regulé con
referencia a los bienes materiales, sin embargo en propiedad industrial, el
objeto sobre el que recae el derecho es un bien inmaterial, que no es
susceptible de apropiacion de la misma manera que el bien material.

Al examinar el sentido de la expresion propiedad industrial, no sélo se
descubre la idea de proteccién, sino que también la idea de exclusividad,
puesto que surge una obligacion pasiva general, es decir, un no hacer respecto
de terceros. En consecuencia, con la exclusividad se permite al titular del
derecho la facultad de excluir a otros.

Entre las herramientas que tiene el titular para utilizar esa facultad de
exclusion, se distingue la accién de cesacion, que busca impedir la explotacion
del derecho. Al titular no le basta la accion reivindicatoria; ella no es suficiente
para proteger un bien inmaterial, porque esta accion en si misma no impide la
explotacion de “esa idea”, en cambio, la accién de cesacion suple ese vacio

prohibiendo la actuacion de terceros, logrando resguardar la exclusividad.

3 Citado por Larraguibel Zavala, Santiago en “Tratado sobre Propiedad Industrial”, Editorial Juridica
Conosur, afio 1995, paginas 22 y 23.
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3. Naturaleza Juridica.

Tratar de determinar la naturaleza juridica de la propiedad industrial, es
una labor compleja, por cuanto existen diversas posiciones doctrinarias al
respecto.

Parte de la doctrina considera que los derechos intelectuales, pueden
ser comprendidos en la categoria de derechos reales y constituyen un derecho
de propiedad que si bien tiene caracteristicas especificas no deja de perder
ese caracter de derecho real. Esto porgue el derecho intelectual tiene todos los
atributos del derecho de propiedad, por las siguientes razones: existe amplitud
de sefiorio, o del poder que otorga, constituye una entidad auténoma, tiene
valor econdmico, ademas porque es concebible la reivindicacién y esto Ultimo
es una accion caracteristica del dominio.

Si bien los derechos intelectuales tienen caracter temporal, esto no
constituye un obstaculo para quienes adhieren a esta teoria, ya que es
perfectamente concebible una propiedad temporal, debido a que la
perpetuidad, segun estos autores, no es un atributo de la esencia del dominio,
sino que solo de su naturaleza.

Una opinion contraria sefiala que no es posible catalogar a la propiedad
intelectual como un derecho de dominio sobre cosas incorporales muebles,
puesto que el Articulo 565 del Codigo Civil sefiala que las cosas incorporales
consisten en meros derechos, y luego el Articulo 576 del mismo Cdodigo sefala
que “las cosas incorporales son derechos reales o personales”; y es posible
apreciar que un invento, una marca comercial o un signo distintivo no son en si
mismos “derechos.”

No obstante lo anterior, existe una doctrina que con mayor fuerza se ha
generalizado y que se ha incorporado en la mayoria de los ordenamientos
juridicos, y que sefala que el autor, inventor, y el titular de signos distintivos de
caracter mercantil, poseen sobre estos objetos, un derecho que debe ser
conceptuado, como una verdadera propiedad.

Por lo tanto, la propiedad industrial, no recae sobre cosas corporales ni
incorporales, como aparece de la clasica definicion de las cosas contenidas en
el Articulo 565 del Codigo Civil. Sin embargo, se puede apreciar que no es

posible aplicar la nociébn de dominio sin introducir en ella matices o
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particularidades, todo lo que lleva a concluir que estos derechos son una
propiedad sui generis o especial.

Ante esto surge la interrogante: ¢sobre qué recae la propiedad
industrial?

La propiedad industrial recae sobre los llamados “bienes intangibles”,
bienes que se caracterizan por ser creacion del intelecto humano, que el
legislador se ha preocupado particularmente de regular y que tienen una
naturaleza juridica distinta a la propiedad que recae sobre las cosas corporales
e incorporales.

Rafael Fernandez Concha* sefiala que la razén para la necesidad de
atribuir el dominio de tales bienes a su autor intelectual estaria en la idea que
“si las cosas fructifican para el duefio, con mayor razén las facultades internas
ya que éstas son mas inherentes y propias al hombre que los bienes
corporales”.

Uno de los primeros en plantear la teoria de los derechos intelectuales
fue el autor belga Edmond Picard, en 1877, sosteniendo que esta teoria es una
reaccion frente a la insuficiencia de la clasificacion romanista tripartita de los
derechos (derechos reales, derechos personales y derechos de familia) y la
necesidad de ampliar criterios clasificadores.

Segun Picard los derechos pueden ser clasificados tomando como base
su objeto. El objeto puede ser: a) las cosas del mundo material, y cuando esto
ocurre se esta en presencia de los derechos reales; b) las acciones positivas o
negativas de otras personas que caracterizan los derechos personales u
obligaciones; y c) las manifestaciones de la inteligencia del hombre o los
valores emergentes de signos distintivos que no son cosas corporeas ni
prestaciones de otras personas, pero cuya utilidad representa un valor
patrimonial. Estos derechos, para Picard constituian una nueva categoria, a la
que dio el nombre “derechos intelectuales™

Kohler explica el fundamento del derecho de autor e inventor, mediante

la teoria de los bienes inmateriales: “el hombre no sélo se apropia de cosas

4Lavados Montes, Ivan y Figueroa Nufiez, Patricia “Regulacion de la actividad cientifica y tecnologica.”
Editado por Cinda, Santiago 1993, Pagina 24. quienes citan a José Luis Cea E “Tratado de la
Constituciéon de 1980”. Afio 1988.

5 Larraguibel Zavala, Santiago. “Tratado sobre Propiedad Industrial”. Editorial Juridica Conosur.
Santiago de Chile 1995. Pagina 16.
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materiales o contrata con sus semejantes, sino que crea bienes que solo son
obra del espiritu. A estos llama “bienes inmateriales”, y estos bienes son el
objeto de los derechos inmateriales” ©

Existe una doctrina que pretende encuadrar la naturaleza juridica de la
propiedad industrial en la figura econdmica del monopolio entendiéndola como
categoria juridica.

Destacan los autores italianos Remo Franceschelli y Glugialmetti.

El derecho de autor y las diversas modalidades de la propiedad
industrial poseen la estructura tipica de los derechos de monopolio.

En los monopolios de la propiedad intelectual y de la propiedad
industrial, la determinacion del bien a través de la especie es una condicion
esencial del concepto.

El monopolio no contradice a la individualizacion del objeto, porque en
los institutos de la propiedad intelectual y propiedad industrial, el bien es
considerado como prototipo o ejemplar de un genus limitado. Y precisamente
porque no se trata de un goce o de una posesion de una cosa individualizada,
es por la que se plantea la cuestion de poder hablar de derechos de monopolio

en lugar de derechos de propiedad.

® Supra ob. cit. Pagina 16.
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4. Tratamiento Constitucional de la Propiedad Industrial.

Breve resefia historica.

El resguardo constitucional de la propiedad industrial aparece con
anterioridad a la Constitucion de 1980.

La Constitucion de 1925, en su Capitulo Il sobre “Garantias
Constitucionales”, Articulo 10, sefialaba que: “La Constitucion asegura a todos
los habitantes de la Republica:”, N° 11: “La propiedad exclusiva de todo
descubrimiento o produccion, por el tiempo que concediere la lei. Si ésta
exijiere su espropiacion, se dara al autor o inventor la indemnizacién
competente”

Ademas durante el afio 1925, se dictd el Decreto Ley N° 345, el que
derogo la Ley de Propiedad Literaria del afio 1834, que en su Articulo 1°
sefialaba que la constitucion de la propiedad intelectual se efectuaba con la
inscripcion en un registro llevado por la Biblioteca Nacional.

Actualmente este registro no es un elemento constitutivo de la
propiedad intelectual, ésta nace con la obra o el invento, y la ley lo protege; ese
registro solamente cumple un rol de historial.

Existe en la Constitucion de 1980 aquello que los autores llaman “el
estatuto constitucional del derecho de propiedad”, que se encuentra regulado
por el articulo 19 N° 23, “la libertad para adquirir el dominio”, el N° 24, que es la
“garantia general del derecho de propiedad”, y el N° 25 que es la “garantia de
la propiedad intelectual e industrial”.”

El Articulo 19 de la Constitucion Politica de la Republica, prescribe que:
La Constitucién asegura a todas las personas:

N° 23: “La libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes,
excepto aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o
que deban pertenecer a la nacion toda y la ley lo declare asi. Lo anterior es sin
perjuicio, de lo prescrito en otros preceptos de esta Constitucion”

De acuerdo a las actas constitucionales el objeto de esta norma era

estabilizar el sistema econdmico y social, asegurar el libre trafico de los bienes,

" Latrille Torres, Alfredo Patricio. “La proteccion constitucional de la propiedad industrial en el Derecho
Chileno”, Universidad de Chile, Ano 1986.
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y considerar como inconstitucional las leyes que concedieran al Estado
numerosa cantidad de bienes sin una suficiente y adecuada regulacion.

El N° 24 del Articulo 19, de la Constitucién Politica de la Republica,
asegura a todas las personas el derecho de propiedad en sus diversas
especies, sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. Esto se
relaciona con los Articulos 582 y 583 del Cédigo Civil.

La Constitucion de 1980 establece en el capitulo de garantias
constitucionales, en su Articulo 19 N° 25 la proteccion del derecho de autor,
sobre sus creaciones intelectuales y artisticas de cualquier especie. Y ademas,
garantiza la propiedad industrial sobre patentes de invencion, marcas
comerciales, modelos, procesos tecnoldgicos u otras creaciones analogas, por
el tiempo que establezca la ley.

La subcomisién encargada de proponer el estatuto basico del derecho
de propiedad intelectual, elaboré un informe acerca de todas aquellas materias
constitucionales, de las cuales la comision debia adoptar un pronunciamiento
definitivo, esta materia, fue estudiada en las sesiones 13, 94, 106, y 107.

Es necesario recordar, que al momento de elaborarse este nuevo
precepto constitucional, se encontraba vigente el Decreto Ley N° 958, del afio
1931, el cual, segun su Articulo 1° sefalaba que “los servicios de propiedad
industrial comprenden las patentes de invencion, las marcas comerciales, y los
modelos industriales, y seran atendidos por una reparticion publica que se
denominard departamento de industrias fabriles, dependientes del Ministerio de
Fomento.”

Ahora bien, durante las sesiones antes mencionadas se debatié acerca
de la necesidad de introducir al nuevo texto constitucional, la proteccion al
secreto industrial, transferencia de tecnologia, know how, ademas de las
formas tradicionales de propiedad industrial que regulaba el decreto ley ya
mencionado.

Como conclusion a este punto, podemos adherir a la postura de
Francisco Rossel Ricci 8, quien sefiala como principales principios los

siguientes:

8 Rossel Ricci, Francisco. “Estudios sobre la nueva legislacion de propiedad industrial en Chile”.
Monografia Afio 1993. Biblioteca del Congreso Nacional.
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La Constitucion no crea los derechos, ya que éstos son anteriores a
cualquier ordenamiento juridico, creandose por la Constituciéon garantias para
resguardarlos y se consagra en nuestra Constitucion para garantizar
debidamente su ejercicio, darles un caracter publico, y reglamentarlos
conforme a las necesidades que el sistema econémico y comercial requiere.

La Constitucion se adecua a la ley, y no ésta a aquélla con el objeto de
no hacer ilusorios los privilegios industriales, creando asi un sistema de
patentes.

Se asegura el dominio, pero limitado en el tiempo, a diferencia del
derecho de dominio que contempla el Cédigo Civil, donde no tiene limites

temporales.
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5. Patentes de Invencion.

5.1 Primeras manifestaciones en la legislacion chilena.

En nuestro continente y particularmente en nuestro pais no se produjo
un proceso de industrializacion “revolucionario”, como el vivido en Europa en el
siglo XIX, que trajo como consecuencia cambios sociales, politicos y culturales,
asociados con ese fenédmeno.

Latinoamérica se industrializa rapidamente, pero parece haber
esquivado el tipo europeo de revolucion industrial, aunque ello no significa que
el fendbmeno latinoamericano no haya producido modificaciones, en la
estructura cultural, social y politica existente.

Analizando la situacion particular de Chile, el primer documento juridico
que hace referencia a la proteccion de la propiedad intelectual es la
Constitucion de 1833, que sefialaba al respecto: “todo autor o inventor tendra la
propiedad exclusiva de su descubrimiento o produccion por el tiempo que le
concediere la ley, si éste exigiere su publicacién, se dard al inventor la
indemnizacién competente.”

Desde un punto de vista histérico podemos decir entonces, que desde
la Constitucién del afio 1833, nuestros ordenamientos constitucionales, han
asegurado a todos los inventores, por el plazo legal, la propiedad exclusiva de
los frutos de su ingenio.

En la Constitucion de 1925 existi6 una norma destinada a la proteccién
de la propiedad industrial, el Articulo 10 N° 11, que en lo principal sefialaba que
se aseguraba a todos los habitantes de la Republica: “la propiedad exclusiva de
todo descubrimiento, o produccion por el tiempo que concediere la ley. Si esta
exigiere su expropiacibn se dara al autor o inventor la indemnizacion
competente”.

La actual Constitucién de 1980 “tiene el mérito de realizar una mejor
agrupacion de las materias objeto de proteccién presentando ademas un
adelanto técnico juridico, por cuanto cubre las diversas manifestaciones de

este tipo de propiedad” °

® M.Verdugo M, citado por Lavados Montes Ivan y Nufiez Figueroa Patricia, ob. cit.
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Sin olvidar, por otra parte las garantias de igualdad en el ejercicio de
estos derechos, la proteccion de todo tipo de discriminacion arbitraria. Es
necesario destacar que el texto constitucional, otorga al titular de un derecho
de propiedad industrial, un eficaz medio, para la proteccion de sus garantias al
constituirlo en titular de la accion o recurso de proteccion, creacion del
constituyente de 1980, de acuerdo a lo sefalado en el Articulo 20 de la Carta
Fundamental.

En cuanto a las normas legales destaca el Articulo 584 del Codigo Civil,
que sefala lo siguiente: “Las producciones del talento o del ingenio son una
propiedad de sus autores. Esta especie de propiedad se rige por las leyes
especiales”. El profesor Santiago Larraguibel, sefala que este articulo tuvo
“significativa importancia para clarificar que los derechos del autor y del
inventor en sus descubrimientos y producciones son una propiedad de ellos, y
no meras concesiones o privilegios que el legislador puede prudencialmente
otorgar, ni derechos emergentes de contratos celebrados entre el gobierno y el
privilegiado, bajo formas de contratos de adhesion en que este Gltimo debe
aceptar las condiciones que le impone el Estado para su otorgamiento”.1°

La primera legislacién especial sobre la materia que otorgaba derechos
especiales a los inventores, fue un Decreto Ley sobre patentes de invencién de
fecha 9 de Septiembre de 1840. En la actualidad, la principal normativa en
materia de patentes estd contenida en la Ley N° 19.039, o Ley de Propiedad
Industrial, publicada en el diario oficial el 25 de Enero del afio 1991, y que entro
en vigencia el 30 de Septiembre de 1991, y que ha sufrido modificaciones,
siendo la de mayor relevancia la Ley N° 19.946 del afio 2006.

Por otra parte, Chile ha ratificado una serie de tratados relativos a la
regulacion del sistema de propiedad industrial:

o Tratado de México de 1902 sobre patentes de invencion, modelos
y dibujos industriales, marcas de fabrica y de comercio.

o Convenio que establece la Organizacion Mundial de Propiedad
Industrial OMPI 1967

o Convencién que establece la constitucion de las Naciones Unidas,

para el desarrollo industrial, Viena afio 1979.

10 Citado por Lavados Montes, Ivan y Nufiez Figueroa, Patricia, ob. cit.



19

o Convenio de Paris o Unién para la proteccién de la propiedad
industrial, tratado internacional que se encuentra vigente en Chile desde el 30
de Septiembre de 1991, por lo que sus normas tienen rango de ley en Chile, de

acuerdo a lo preceptuado en las normas constitucionales.

5.2. Concepto de Patente de Invencion.

Segun la Real Academia Espafiola, patente de invencién se define
como: “Documento en que oficialmente se le reconoce a alguien una invencion
y los derechos que de ella se derivan”

La Ley, en su Articulo 31, entrega una definicion de patente,
entendiéndole como un derecho de exclusiva que concede el Estado para la
proteccién de una invencion.

“Ese uso exclusivo (monopolio) para producir, vender y comercializar, y
en general, realizar cualquier tipo de explotacién del objeto protegido se
concede con un uso exclusivo y limitado en el tiempo”.1!

En general, en las legislaciones del mundo se ha entregado un
concepto uniforme de patentes, lo que ha permitido la existencia de tratados
internacionales destinados a proteger esta materia.

Podemos decir que la patente es una “garantia”, que el Estado otorga al
“creador” a fin de asegurarle la explotacién, entendiendo por tal utilizacion,
venta, fabricacion e importacién, exclusiva o con autorizacion del titular de la
patente.

Por otra parte, la invenciébn es un concepto abstracto, intangible, y
solamente a través de la patente, se puede concretar la realidad material,
fisica, es ella la que permite determinar las condiciones de acuerdo a las cuales
se puede desarrollar esa idea, obteniendo ademas utilidades para su inventor.

Entendemos que los ordenamientos juridicos se ven motivados a
establecer patentes, porque ellas permiten favorecer el desarrollo de la

sociedad, entregandole asi los beneficios derivados de la “nueva idea”,

1 Tglesias Mufioz, Carmen. “Estudio Jurisprudencial de marcas y patentes”. Editado por Lexis Nexis.
Afio 2003, Pagina 421.
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evitando que terceros se apropien del esfuerzo, inversion en que han debido
incurrir los creadores.

De esta manera la finalidad de los ordenamientos juridicos es promover
la investigacion y el desarrollo de nuevas tecnologias.

La legislacion chilena en materia de propiedad industrial, contempla a la

fecha, los siguientes tipos de proteccion:

. las patentes de invencion.
o los modelos de utilidad.

° marcas.

. los dibujos y disefios industriales.

o los esquemas de trazado o topografia de circuitos integrados.
. indicaciones geogréficas y denominaciones de origen.

. otros titulos de proteccién que la ley pueda establecer.

o ademas tipifica las conductas consideradas desleales en el ambito
de la proteccién de la informacién no divulgada.

Patentes de Invencion.

Se entiende por invencion, toda solucién a un problema de la técnica,
que origina un quehacer industrial. El Articulo 32 de la Ley sefala que una
invencion sera patentable cuando sea nueva, tenga nivel inventivo, y sea

susceptible de aplicacion industrial.
Requisitos para obtener una patente de invencion:
1. Novedad

2. Nivel Inventivo

3. Aplicacion industrial

Novedad: la invencion se considera nueva, si no existe con anterioridad

en el estado de la técnica.



21

El Articulo 33 de la Ley de Propiedad Industrial establece que “el estado
de la técnica comprende todo aquello que haya sido divulgado o hecho
accesible al publico, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicacién en
forma tangible, la venta o comercializacion, el uso o cualquier otro medio, antes
de la fecha de presentacion de la solicitud de patente en Chile”.

Nivel inventivo: Esta expresado en el Articulo 35 que sefala: “Se
considera que una invencion tiene nivel inventivo, si, para una persona
normalmente versada en la materia técnica correspondiente, ella no resulta
obvia ni se habria derivado de manera evidente del estado de la técnica.”

Aplicaciéon industrial: El Articulo 36 de la Ley sefala que: “Se
considera que una invencion es susceptible de aplicacion industrial cuando su
objeto pueda, en principio, ser producido o utilizado en cualquier tipo de
industria. Para estos efectos, la expresion industria se entenderd en su mas
amplio sentido, incluyendo a actividades tales como: manufactura, mineria,
construccion, artesania, agricultura, silvicultura, y la pesca.”

Vale decir que una invencién, se considera susceptible de aplicacion
industrial cuando pueda ser reproducida o utilizada en la industria. El sistema
de patentes incentiva el desarrollo tecnoldgico a través de la actividad
industrial.

Ademas la Ley de Propiedad Industrial en su Articulo 37 sefiala los
casos que no se consideran invencion, y que por consiguiente guedan
excluidos de la proteccion por una patente:

1.- Los descubrimientos, las teorias cientificas y los métodos
matematicos.

2.- Las plantas y los animales, excepto los microorganismos que
cumplan las condiciones generales de patentabilidad. Las variedades vegetales
s6lo gozaran de proteccion de acuerdo a lo dispuesto por la Ley N° 19.342,
sobre derecho de obtentores de nuevas variedades vegetales.

3.- Los sistemas, métodos, principios o planes econémicos, financieros,
comerciales de negocios o de simple verificacion o fiscalizacion; y los referidos
a actividades puramente mentales o intelectuales o a materias de juego.

4.- Los métodos terapéuticos o quirdrgicos para el tratamiento humano
o animal, asi como los métodos de diagnadstico.

5.- Las formas de presentar informacion.
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Junto con ello, el legislador sefiala que no toda invencion es patentable
ya que ésta reconoceria ciertas limitantes, estas son por ejemplo: el orden
publico, la seguridad del Estado, la moral, las buenas costumbres, la salud, la
vida de las personas, la vida de los animales, la preservacion de los vegetales,
del medio ambiente segun se desprende del Articulo 38 de la Ley 19.039.

También existe una restriccibn en cuanto a que no se considerara para
determinar ni la invencién ni el nivel inventivo, las divulgaciones efectuadas
dentro de los doce meses anteriores a la presentacion de la solicitud, si la
divulgacion publica:

o fue hecha, autorizada, o deriva del solicitante de la patente.

. ha sido hecha con motivo o deriva de abusos y practicas

desleales de las que hubiese sido objeto el solicitante 0 su causante.

En cuanto a la duracion de la patente: La patente de invencidon se
concedera por un periodo no renovable de veinte afios contado desde la fecha

de presentacion de la solicitud.

Modelos de utilidad.

“‘Es una creacion que aporta una utilidad a un objeto debido a un
cambio en su forma.”*?

El modelo de utilidad es una creacién que pretende entregar una
configuracion en forma tridimensional nueva, a instrumentos, aparatos,
herramientas, dispositivos y en general a objetos o partes de los mismos,
conocidos y que se utilicen para realizar un trabajo practico, siempre que esta
nueva configuracion produzca una mejor utilizacion del objeto en la funcién a la
gue esta destinado.

La Ley en su Articulo 54 sefala que: “se considera como modelo de
utilidad los instrumentos, aparatos, herramientas, dispositivos y objetos o
partes de los mismos, en los que la forma sea reivindicable, tanto en su
aspecto externo como en su funcionamiento, y siempre que ésta produzca una
utilidad, esto es, que aporte a la funcion a que son destinados un beneficio,

ventaja o efecto técnico que antes no tenia.”

12 |glesias Mufioz, Carmen, ob. cit. Pagina 423
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De esto se desprende que un modelo de utilidad no podra ser un
procedimiento.

La proteccion de un modelo de utilidad otorga a su titular el derecho a
impedir a otros, cualquier forma de explotacion comercial del modelo de
utilidad, dentro del territorio de obtencion de la proteccion y por un periodo de
tiempo limitado.

Los requisitos para obtener una patente de modelo de utilidad son:

1.- Novedad: aplicacion industrial.

2.- Utilidad: es un beneficio, ventaja o efecto técnico que el objeto antes
de la creacion no tenia.

3.- Duracion: diez afios desde la fecha de su presentacion.

Disefios Industriales.

Un Disefo Industrial es toda forma tridimensional asociada o no a
colores, y cualquier articulo industrial o artesanal que sirva de patron para la
fabricacion de otras unidades y que se distinga de sus similares, ya sea por su
forma, configuracidbn geométrica, ornamentacion o una combinacién de éstas,
siempre que estas caracteristicas le den una apariencia especial perceptible
por medio de la vista de tal manera que resulte una fisonomia nueva. Este es el
concepto que entrega el Articulo 62 de la Ley de Propiedad Industrial

La proteccion de un Disefio Industrial, otorga a su titular el derecho a
impedir a otros, cualquier forma de explotacion comercial del Disefio Industrial,
dentro del territorio de obtencién de la proteccién y por un periodo de tiempo
limitado.

“Esta apariencia especial puede estar dada por la forma, configuracion
geométrica, ornamentacion u otras, no puede estar dada Unicamente por
colores. Los envases quedan comprendidos dentro de estos articulos, siempre
que retinan los requisitos.”*3

Los requisitos para obtener una patente de disefio industrial son:

a) Novedad, originalidad y fisonomia propia.

b)  Duracién: diez afios desde su presentacion.

13 |glesias Mufioz, Carmen. Ob. cit. Pagina 423.
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CAPITULO II: SECRETO EMPRESARIAL, ANALISIS DOCTRINARIO.
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1. Derecho de la Competencia. Competencia Desleal.

Al introducirnos en este tema hemos considerado de suma importancia
delimitar la nocién de derecho de la competencia.

El profesor de la Pontificia Universidad Catodlica de Valparaiso, José
Luis Guerrero Becar, entiende por derecho de la competencia aquel “que busca
controlar y proteger el mercado a través de la prevencion y sancion de
conductas que pudieran tener por efecto restringir o limitar la competencia”

Siguiendo a Robinson y Chamberlin es posible definir competencia
como “la permanente creacion y destruccion de ventajas monopolisticas por la
variacién del precio o la calidad del producto”

Es claro que con estas definiciones no se agota el concepto de
competencia y no es nuestra pretension, pero sirve de base para el tema en
desarrollo.

Debido a las deficiencias que presenta el mercado, el Estado debe
cumplir una doble funcién, esto es, en un primer momento “normar”, es decir,
establecer una regulacion, y en un segundo tiempo, “controlar y sancionar’

Esto significa que en el primer momento el Estado debe establecer
normas claras que eviten la existencia de monopolios. Y luego establecer
sanciones para quienes infrinjan estas normas.

De acuerdo a lo anterior, estaria limitada la libertad de ejercicio de
actividades economicas. El Articulo 19 N° 21 de la Constitucion Politica de la
Republica, en su inciso primero, establece que: “La Constitucion asegura a
todas las personas: El derecho a desarrollar cualquiera actividad econémica,
que no sea contraria a la moral, al orden publico, o a la seguridad nacional,
respetando las normas legales que la regulen”

Como se ve, esta limitacion estd dada por los conceptos amplios de
moral, orden publico y seguridad nacional, y ademas por normas legales.
Producto de esto podemos encontrar las normas sobre libre competencia y
competencia desleal. Ambas apuntan a un objetivo comdn que es resguardar la
participacion de los distintos agentes en el mercado, y como consecuencia de
ello proteger también a los consumidores, y al interés publico.

Si bien, pareciera que las normas sobre derecho de la competencia, se

refieren a un interés publico, y las normas de competencia desleal a un interés
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privado, en ultimo término ambas tienen el objetivo comun ya sefialado. En
efecto, la Ley 20.169 de competencia desleal, se origina con la finalidad de
suplir los vacios existentes en la normativa sobre libre competencia (Decreto
Ley N° 211)

La proteccion del derecho de la competencia, no ha estado exenta de
polémica, puesto que se han desarrollado distintas teorias a fin de determinar
si el Estado debe intervenir en reparar las fallas que presente el mercado, o si
por el contrario, es mejor que sea el mismo mercado quien solucione sus
falencias. Hay quienes opinan que esto Ultimo seria lo correcto, porque en
definitiva los costos serian menores, que si el Estado interviniera.

Entre esas teorias se destacan la teoria del interés publico, teoria de la
captura (interés privado), teoria econémica de la regulacion, teoria de la
desregulacion.

Lo cierto, es que actualmente los paises desarrollados, han limitado
esta libertad en el ejercicio de la actividad econdémica, con el fin de establecer
en Ultimo término, la proteccion de la moralidad de las relaciones
empresariales, para dar resguardo a los distintos agentes que participen en el
mercado.

Como consecuencia de lo anterior se hace necesaria la existencia de
un derecho de la competencia, que busca proteger la libertad de la empresa, y
que se relaciona estrechamente con la moralidad de las relaciones
empresariales. Esto favorece a la productividad, solamente trabajando en un
ambiente de confianza, se permitird un mayor desarrollo tecnolégico.

En nuestro pais, hace poco meses se publicé la Ley N° 20.169, que
regula la competencia desleal que trataremos en el Ultimo capitulo de este
trabajo, y desde ya podemos decir que ésta tiene por objeto asegurar a los
agentes del mercado, de la mejor forma posible, la proteccién de valores como
la buena fe, la lealtad y la honesta competencia economica.

Esta Ley adoptd normas provenientes de las legislaciones de Espafia,
Argentina y Colombia.

En el caso de Argentina, a través de la Ley 24.425, promulgada el 23 de
Diciembre de 1994 y publicada el 5 de Enero de 1995, ha buscado equipararse
a nivel internacional en materia de defensa de la competencia desleal. Lo

anterior debido a que Argentina es parte contratante del Acuerdo General sobre
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Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), y miembro de la Organizacion
Mundial de Comercio (OMC).

En Argentina existe un organismo denominado Direccion de
Competencia Desleal, la cual se ocupa de:

1.- Analizar y estudiar las modificaciones en la normativa internacional y
regional y en aspectos vinculados con la competencia desleal.

2.- Analizar y formular informes técnicos correspondientes, sobre las
presentaciones realizadas en materia de dumping.

3.- Analizar y formular informes técnicos sobre las presentaciones
realizadas en materia de subsidios.

4.- Analizar y formular informes técnicos sobre las presentaciones

acerca de la aplicacion de clausulas de salvaguardia.

La Direccion de Competencia Desleal en las investigaciones por
dumping o subvenciones realiza las siguientes actividades:!*

1.- Brinda asesoramiento acerca de temas vinculados con los
procedimientos de investigacion por presuntas practicas comerciales desleales
bajo la forma de dumping o subvenciones y aspectos relacionados con la
representatividad del peticionante.

2.- Evalla e informa a la Secretaria de Politica y Gestiébn comercial si se
dan las condiciones necesarias para proceder a la aceptacion de las
presentaciones, su procedencia formal, la representatividad de los
peticionantes y la acreditacion de personeria de los peticionantes.

3.- Analiza y elabora informes acerca de la existencia presunta de
dumping o de la cuantia de la subvencion que se eleva con la conformidad de
la Secretaria de Politica y Gestibn comercial a la Secretaria de Industria
Comercio y Pyme para que proceda o no a la apertura de la investigacion.

4.- Con posterioridad a la apertura de la investigacion envia

cuestionarios a todas las partes interesadas en las investigaciones.

Argentina con la Ley 24.425 incorporo a su legislacion los resultados de

la Ronda de Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, las

14 www.comercio.gov.ar
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decisiones, declaraciones y entendimientos ministeriales y el Acuerdo de
Marrakech por el que se establece la Organizacion Mundial del Comercio
(OMC)

Previamente, en Septiembre de 1992, por medio de la Ley N° 24.176, la
Republica Argentina adhirio a los Cddigos sobre Dumping y Subvenciones y
Derechos Compensatorios, alcanzados en la Ronda Tokio, que establecieron
una disciplina multilateral para la aplicacion de medidas antidumping vy
derechos compensatorios. A través del Decreto N° 2121 del 30 de Noviembre
de 1994, el Poder Ejecutivo Nacional establecio las normas reglamentarias y de
puesta en funcionamiento de dicha ley.

En Espafia no se distingue un régimen claro de proteccion a la
“‘competencia leal”, por ello ha jugado un rol importante la publicidad, existiendo
desde 1988 la Ley de Publicidad y la Ley General de Marcas.

El 10 de Enero de 1991 se dicta la Ley de Competencia Desleal., y si
bien esta ley resulté insuficiente para normar todas las conductas desleales
que se producen en el trafico juridico del mercado, ha contribuido a mejorar la
situacion espafola debido a que pone fin una etapa de incertidumbre y
desamparo que el legislador intenté sectorialmente solventar en las leyes de
marcas y de publicidad.

Una de las grandes falencias que presenta el régimen juridico espafiol
en materia de competencia desleal, es la heterogeneidad de normas que han
surgido en este ambito, lo que ha generado el problema de la integracion de
las mismas. Ello ocurri6 porque se reguld sectorialmente esta materia,
perdiendo la globalidad, lo que hoy dificulta su aplicacion.

Esto también se hace extensivo a lo que ocurre hoy en la Unién
Europea donde cada pais va estableciendo sus propias normas y reglas en
perjuicio de la actividad econdmica empresarial, y ademas en perjuicio de los
consumidores, por cuanto lo anterior se traduce en obstaculizar la creacion de
un mercado comun a nivel comunitario.

La Ley de Competencia Desleal espafiola, mas alla de toda critica que
se le pueda hacer, viene sin duda a dar una respuesta a estos nuevos
planteamientos, y conviene destacar la regulacion con caracter especifica que
hace de la violacion de los secretos empresariales como actos de competencia

desleal.
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2. Secreto Empresarial

La existencia del Secreto Empresarial y particularmente, su regulacion
juridica, es algo reciente. Debido a que las tecnologias, las comunicaciones, los
procesos productivos, las informaciones, son objeto de cambios tan rapidos,
se hacen necesarias nuevas normativas, con el fin proteger los intereses de
todos los actores en el mercado y sobre todo para evitar practicas desleales.

La moralidad en las actuaciones empresariales, se resguarda
entregando proteccion al Secreto Empresarial. Las relaciones comerciales y
empresariales deben basarse siempre en la confianza, un ambiente de
incertidumbre, de inseguridad frenara el desarrollo de nuevo inventos, nuevas
tecnologias, lo que en definitiva perjudicara el desarrollo del pais.

Creando normas que protejan el Secreto Empresarial, se lograra suplir
vacios, aun en los casos en que no exista contrato expreso.

Nos encontramos con que la regulacion del Secreto Empresarial, es
dindmica, es decir, debe constantemente estar actualizdndose, a la realidad
econdémica existente, con el fin de resguardar los intereses de todos los
agentes gue intervienen en la economia, so pena de caer en anacronismos y
peor aun, tornarse inaplicable en una realidad econémica dada.

El Secreto Empresarial debe ser lo mas amplio posible, de manera que
permita dar proteccion a estas nuevas creaciones. Y su existencia se justifica,
porque significa para el empresario, una riqueza econdémica actual o potencial.

La regulacion del Secreto Empresarial y su definicién se dificulta, al no
existir una disciplina juridica Unica sobre este tema, debido a que se entrelazan
aspectos econdémicos, comerciales y laborales.

Existen diversas teorias en torno a definir y a justificar la existencia del
Secreto Empresarial, pero la doctrina s6lo estd conteste en la dificultad de
lograr un concepto Unico y satisfactorio.

Entendemos que a grandes rasgos, los elementos del Secreto
Empresarial, son los siguientes:

1.- El caréacter oculto, secreto, algo que no es evidente, que no es de
conocimiento general, sino que es el conocimiento que tienen unos pocos.

2.- Debe tener una significacion econdmica presente o futura.
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3.- Debe existir la voluntad del empresario de mantener esa

informacion con el caracter de secreto.

Todo esto significa que de ser esta informacién conocida de manera
general, pierde su valoracion econdmica y pierde esa categoria de ventaja para
el empresario. Es decir, se encontraria en igualdad de condiciones frente a sus
competidores, en el caso de conocerse aquella informacion.

Ahora bien, este Secreto Empresarial tiene su objeto: que es el
conocimiento, y en este incluimos informaciones comerciales, informacién
técnica, una modificacion técnica, productos, formas de elaboracién, procesos
de fabricacion de diversida intensidad o informacion sobre alguna parte de ese
proceso de fabricacién, modificaciones de procesos productivos, tecnologias.

Ya hemos sefialado que el Secreto Empresarial, supone un bien
inmaterial, y este bien inmaterial, debe protegerse, por cuanto, lo que se busca
es evitar que terceros se apoderen del trabajo y frutos de su titular, ademas
con una regulacion en este sentido estariamos dejando de lado la primitiva
autotulela como medio de proteccion de nuestros derechos.

De acuerdo a lo expuesto por Maria Luisa Llobregat Hurtado®, la

existencia del Secreto Empresarial se justifica:

1.- Por la escasa atencion prestada hacia esta figura, pese a la
significacién econdmica que la misma ha alcanzado hace algunos afos. El
derecho industrial ha experimentado a nivel internacional una evolucién
considerable como consecuencia de nuevas tecnologias aplicables en el
comercio, especialmente en el campo de la informatica y de la biotecnologia

después de la segunda guerra mundial.

2.- Por la necesidad de respetar el equilibrio entre el principio de
proteccion de los derechos de propiedad industrial y el principio de la libre
competencia. En este orden de cosas se justifica la proteccion del Secreto
Empresarial, por tratarse de un derecho que no crea monopolio legal, sino tan

s6lo una tutela que tiene por finalidad proteger al titular de una informacion

15 Llobregat Hurtado, Maria Luisa. “Aproximacion al secreto empresarial en Derecho Espafiol y Derecho
Norteamericano”. Cedecs Editorial, Barcelona afio 1999.
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calificada legalmente como Secreto Empresarial de la apropiacion de la misma
por terceros no autorizados, la obtenida por medios ilegales o en el seno de

una relaciéon de confianza.

3.- Porgue ademéas constituye un bien inmaterial que necesita de una

tutela juridica moderna y uniforme por razones de justicia y politica econOmica.

4.- La evolucion legislativa en materia de Secreto Empresarial a nivel
comunitario y la evolucibn que ha operado en las ultimas décadas en el
derecho norteamericano, que ha cristalizado con la adhesién de la mayoria de
los cincuenta Estados a una ley uniforme (Uniform Trade Secret Act) aprobada
por la National Conference of Commissioneres on Uniform State Law en 1979,

siendo objeto de reforma en 1985.
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3. Concepto.

Sin perjuicio, de lo sefialado precedentemente en el sentido de la
dificultad de dar un concepto, podemos definir el secreto empresarial como
“todo conocimiento reservado sobre ideas, productos o procedimientos
industriales que el empresario, por su valor competitivo para la empresa
desea mantener oculto’®

En nuestra legislacion, la Ley de Propiedad Industrial N° 19.039,
modificada por la Ley 19.996, establece en su Articulo 86 que: “Se entiende por
secreto empresarial todo conocimiento sobre productos o procedimientos
industriales, cuyo mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor una
mejora, avance, o ventaja competitiva”

La doctrina y la jurisprudencia de los diversos paises han intentado una
aproximacion al concepto distinguiendo dos modalidades: secreto industrial y
secreto comercial.

El secreto industrial cumple la misma funcién técnica que las
invenciones, ya que su objeto siempre hace referencia a un conocimiento
técnico aplicable a la industria que viene escrito 0 comunicado a través de
palabras o signos. Cuando el objeto del secreto no se utilice en la industria
para la elaboracion o preparacion de un producto, estaremos ante un secreto
comercial.

En el derecho comparado observamos que la jurisprudencia italiana, ha
puesto relieve que la “noticia secreta” puede ser industrial, en este caso
afectaria al uso de una determinada maquinaria, a la utilizacion de un
determinado procedimiento productivo, férmula, plano o disefio de produccion.
O comercial en cuyo caso afectaria a la organizacibn de la empresa,

elementos relacionados con la clientela, estrategias publicitarias, etc.'’

16 Gomez Segade, José Antonio. “El secreto industrial (know-how). Concepto y proteccion. Editorial
Tecnos. Madrid. Afio 1974. Pégina 66.
7 Llobregat Hurtado, Maria Luisa, ob. cit. Pagina 31.
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4. Naturaleza Juridica del Secreto Empresarial.

Han sido varias las doctrinas que han intentado explicar la naturaleza
del Secreto Empresarial:

1.- Teoria de la Personalidad: El secreto empresarial se incluiria
dentro de la categoria de derechos de la personalidad, seria una expresion de
la personalidad del titular. “Este derecho de tutela, basado en el derecho a la
intimidad, constituye una excepcion al principio de libre circulacion de las ideas
y de la informacion”.18

Sin embargo, esta teoria actualmente no es aceptada, en primer lugar,
‘la violacion de un secreto industrial no perjudica la personalidad del
empresario, sino que tiene efectos patrimoniales; y en segundo lugar no puede
constituir un derecho de la personalidad, por cuanto puede ser objeto de
negocios juridicos, y como es sabido los derechos de la personalidad son

personalisimos y, por tanto, intransferibles”!?

2.- Teoria del Secreto Empresarial como un bien inmaterial: Se
puede definir bien inmaterial como “creaciones de la mente humana, que,
mediante los medios adecuados se hacen perceptibles y utilizables en las
relaciones sociales, y que por su especial importancia econémica son objeto de
una tutela juridica especial™?®

Los bienes inmateriales presentan caracteristicas comunes con los
demas bienes, por ejemplo, la autonomia, la idoneidad para ser objeto de
derechos pero también tienen ciertas notas peculiares: en primer término el
bien inmaterial no es susceptible de ser objeto de un inmediato disfrute
econdémico, porque previamente necesita plasmarse en algo corpéreo.

En segundo lugar, la representacion material de este tipo de bien, en
principio es ilimitadamente repetible. La repetibilidad del bien inmaterial no
agota en absoluto su substancia, ni llega a impedir que siga produciendo

beneficios a su titular.

18 |_lobregat Hurtado, Maria Luisa, Ob. Cit. Pagina 38.
19 Gomez Segade, José Antonio. Ob.Cit
20 Gomez Segade, José Antonio. Ob. Cit.
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Y en tercer lugar, el bien inmaterial puede ser objeto de una posesion
simultanea. Justamente se habla de la potencial ubicuidad del bien inmaterial
para poner en manifiesto que no esta ligado al tiempo ni al espacio.

No compartimos esta tercera caracteristica que entrega el autor José
Antonio Gomez Segade, ya citado, debido a que no es privativo de los bienes
inmateriales la posesion simultanea; en efecto los bienes materiales también
son susceptibles de posesion simultdnea. En definitiva, se trataria de un
derecho, en el que puede existir pluralidad de titulares.

Esta categoria de bienes inmateriales ha sido criticada por algunos
autores, poco tiempo después de formulada inicialmente por Kohler, fue
rebatida por Elster, que estimaba que no debia hablarse de bien inmaterial,
sino de bien intelectual del derecho de la competencia. También ha sido
criticada por Franceschelli.

Sin embargo, a pesar de estas criticas, esta segunda teoria es
mayoritariamente aceptada por la doctrina.

Concluimos que el secreto forma parte de los derechos de propiedad
industrial, por consiguiente se trata de un bien inmaterial, ya que permite a su
titular exigir legalmente la proteccion del secreto, y por lo tanto, tendria el

caracter patrimonial.
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5. Objeto del Secreto Empresarial

Consideramos de suma importancia detenernos en el objeto del Secreto
Empresarial para delimitar su ambito de aplicacion.

Las cosas o los procedimientos no son secretos, porque el calificativo
secreto unicamente puede aplicarse a un “conocimiento”. Podra ser secreto el
conocimiento que tenemos sobre una cosa 0 procedimiento, pero nunca la
cosa o el procedimiento en si mismo por cuanto las cosas, los procedimientos o
datos constituyen tan sélo el objeto del secreto.

De esta manera surge la siguiente interrogante: ¢Cuales son las
cosas 0 procedimientos que pueden constituir objeto de secreto
empresarial?

Al respecto, seria muy dificil por no decir imposible, establecer
casuisticamente, todos los eventuales objetos del Secreto Empresarial, por
consiguiente se trataria de una situacion de numerus apertus.

No obstante, trataremos de analizar algunos de los mas tipicos y
posibles objetos del Secreto Empresarial como: la invencion, los
descubrimientos cientificos, los dibujos y modelos industriales, las practicas
manuales y otros posibles objeto del Secreto Empresarial.

De acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 86 de la Ley de Propiedad
Industrial, en nuestro ordenamiento podemos entender que el objeto del
Secreto Empresarial lo constituyen productos o procedimientos industriales.

El primer posible objeto del Secreto Empresarial esta constituido por las
invenciones, parece estar fuera de toda duda que la invencion pueda constituir
objeto de propiedad industrial, parece logico que asi sea, porque las
invenciones representan precisamente la creacion técnica mas importante y el
empresario tendra gran interés en su proteccidn bien para explotarlas
directamente, bien para cederlas a titulo lucrativo.

La proteccion de las invenciones puede disfrutarse en primer término, y
fundamentalmente, a través de la patente, siempre que se rednan los requisitos
de patentabilidad ya sefialados en el capitulo anterior.

Los descubrimientos cientificos pueden constituir objeto de Secreto
Empresarial, este descubrimiento puede ser el punto de partida para la

realizacion de una o varias invenciones, dicho con otras palabras, sobre la
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base de un descubrimiento cientifico pueden plantearse uno o varios
problemas, y la solucién de estos problemas puede dar lugar a una invencion.
Aungue no todos los autores estén contestes con este planteamiento,
compartimos el criterio de don José Antonio Gmez Segade, en cuanto a que
la proteccion de los descubrimientos cientificos puede realizarse a través del
Secreto Empresarial, el interés del empresario de mantener en secreto los

descubrimientos tendria las siguientes justificaciones:

1.- Porgue no seria justo que sus rivales, sin ofrecer ninguna
compensacion, se aprovechasen de conocimientos, cuya obtencién han

supuesto tiempo, trabajo y dinero.

2.- Porque el descubrimiento, puede constituir base de futuras

invenciones.

3.- Porque la proteccion de los descubrimientos cientificos a través de
las normas relativas al Secreto Empresarial, no pugna por lo demas, con los

principios imperantes en materia de propiedad industrial.

En cuanto a los dibujos y modelos industriales como objeto del Secreto
Empresarial, siguiendo al autor Gdmez Segade, precedentemente citado, los
modelos y dibujos industriales pueden estar protegidos por un derecho de
exclusiva, por lo tanto surge la siguiente interrogante: ¢Qué necesidad hay de
recurrir a la proteccion que ofrece el secreto industrial si existe la posibilidad de
obtener un derecho de exclusiva?

La respuesta es sencilla, para que se conceda un derecho de exclusiva
sobre un dibujo o modelo industrial ese dibujo o modelo debe cumplir ciertas
caracteristicas, y puede ocurrir que no cumpla con algunos de esos requisitos.
Por consiguiente el Secreto Empresarial aparece como una forma de
proteccion para ese dibujo o modelo industrial.

Por otra parte también es posible que adn reuniendo todos los
requisitos para que se otorgue un derecho de exclusiva, suceda que el titular
no tenga interés en solicitar ese derecho de exclusiva, y en este caso también

guedaria protegido por la via del Secreto Empresarial.
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Las practicas manuales también son consideradas como objeto de
Secreto Empresarial, y el Secreto Empresarial aqui cumple un rol fundamental
puesto que se hace mas dificil para las practicas manuales que se le otorgue
una patente, y como en la mayoria de los casos no rednen los requisitos de
patentabilidad, estas practicas pueden ser consideradas el principal objeto del
Secreto Empresarial.

La jurisprudencia francesa en esta materia impuso el término tour de
main; asi lo establecio en la Sentencia del Tribunal Correccional del Sena de 7
de Junio 1872, que sefala: “que el secreto puede consistir con independencia
del mismo proceso, en ciertos tour de main y medios especiales que se
adquieren por la experiencia y la practica.”

En la jurisprudencia alemana, también se ha reconocido que estas
practicas manuales constituyen el objeto del secreto industrial, segun consta en
la Sentencia del Tribunal del Reich, del 27 de Octubre de 1933. %!

2L Gomez Segade, José Antonio. Ob. cit. Pagina 110
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6. Know-How Yy su vinculacion con el Secreto Empresarial.

Para algunos, Know How y Secreto Empresarial, son conceptos que se
identifican, para otros se trataria de conceptos distintos.

El Know How, nace a propésito de las patentes, para identificar los
conocimientos complementarios e indispensables para explotar la patente.

Este origen ha llevado a algunos autores a entender que el know how
es distinto del Secreto Empresarial.

Sin embargo antes de entrar en esta discusion, resulta interesante
sefalar que el Know-How, se trata de un término muy conocido y utilizado en
las relaciones comerciales nacionales e internacionales y por lo mismo no seria
correcto dar un concepto Unico y valido para todos los paises. Asi una
definicion uniforme del Know-How podria perjudicar a los paises
fundamentalmente receptores del Know-How (paises subdesarrollados) en
beneficio de los paises mas ricos, que son los que habitualmente exportan
Know-How. Estos udltimos siempre tenderan a interpretar ampliamente el
término y de esta forma se ensancha el eventual contenido de las licencias,
con el consiguiente perjuicio para, los paises subdesarrollados o en vias de
desarrollo.

Tal como sucede con el Secreto Empresarial, elaborar una definicion de
Know How, no estd exenta de las dificultades ante la ausencia de una
disciplina juridica sobre la materia. Know-How, es un término de origen
americano que se ha traducido a otros idiomas como por ejemplo en Francia
se habla de “savoir faire”, en la Unidon Europea, se ha mantenido el término

americano.

6.1. Concepto de Know How

El Know How, es un saber hacer, un conocimiento de algo; constituye
por lo tanto al igual que el Secreto Empresarial, un bien de naturaleza
intangible.

Por esto carece de sentido, sostener que el Know- How, puede tener
por objeto elementos materiales o inmateriales. Puede suceder que el Know-

How, como todo bien inmaterial se incorpore a un elemento corporal plano,
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disefio etc. Pero estos elementos materiales tienen tan solo un valor
accesorio: son simplemente portadores del conocimiento o regla ideal que es
el auténtico objeto del Know — How.

Hemos sefalado que el supuesto del Know - How, es un conocimiento
de algo, pero para determinar su exacto alcance es preciso sefalar qué tipo de
conocimientos son los que puede englobar el término Know — How, pues
muchas veces pasa a hacer un concepto “cémodo”, pues alberga variados
supuestos.

Asi su nucleo central y originario del Know- How esta constituido por
las reglas, procedimientos y practicas que permiten una rapida y ventajosa
explotacion de la invencién. En la actualidad, la cesion o licencia aislada de
una patente carecen de utilidad econémica en la mayoria de los casos dada la
complejidad de la tecnologia, ni siquiera un técnico podra explotar
econdmicamente la invencion disponiendo tan solo los datos que proporciona
la solicitud de patente. Estos conocimientos complementarios, que resultan
indispensables para la explotacién de la patente, son poseidos por el titular de
ella, pero no se obtendran con la simple licencia o cesion de la misma.

Por lo expuesto, podria en principio objetarse que el inventor, que no
incluye la descripcion del Know - How en su solicitud de patente obra
fraudulentamente, porque intenta reservarse €s0S  conocimientos
indispensables para la explotacion de la invencion, y que, por tanto, la
importancia del Know How, disminuiria si se obliga a una descripcion
totalmente minuciosa de la invencion en la solicitud de patente, pero ello no es
asi, y no se conseguiria reducir la importancia del Know - How. Ya que por
una parte en muchas ocasiones hay conocimientos experimentales que
dificilmente podran incluirse en la descripcion de la invencién. Por otro lado
descripciones sumamente detalladas ofrecen el riesgo de incrementar hasta tal
extremo la documentacion de patentes y que puede llevar a perjudicar el valor

informativo que supone el sistema de patente.
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6.2. Identidad entre Secreto Empresarial y Know How

Como sefialabamos al inicio de este tema, hay autores que se han
esforzado en distinguir al Know - How del Secreto Empresarial, basandose en

lo siguiente:

1.- Caracter Absoluto del Secreto Empresarial: Los autores sefialan
que el Secreto Empresarial puede ser poseido so6lo por una empresa, en
cambio el Know - How puede ser poseido simultdneamente por varias
empresas.

2.- Caracter Dinamico del Know-How: Hay quienes sostienen que
solamente el Know - How, tendria un caracter dinamico, es decir que en él se
pueden incorporar instituciones diversas, puesto que el Know - How se estaria
renovando permanentemente, a diferencia del Secreto Empresarial.

3.- Caréacter Concreto del Secreto Empresarial: En este aspecto se
postula que el Secreto Empresarial se materializa en algo concreto, a diferencia
del Know - How, que basicamente se referiria a practicas manuales (tours de
main)

4.- Caréacter de no secreto del Know-How: Se postula que hay
situaciones en que el Know-How no tendria necesariamente el caracter de
secreto, y en este sentido Know-How seria un término mas amplio que el de

Secreto Empresarial.

Entendemos que estas diferencias son arbitrarias y no se justifican,
puesto que, en cuanto al caracter absoluto del Secreto Empresarial, podemos
sefalar que éste también puede ser poseido en forma simultanea por varias
empresas, nada impide que ciertas formulas puedan ser utilizadas en un mismo
tiempo por ciertas empresas, cuando esas formulas son desconocidas para
terceros competidores.

Respecto al caracter dinamico, iniciamos este segundo capitulo
seflalando que el Secreto Empresarial debe ser un concepto lo mas amplio
posible, de manera que se vaya adecuando a los distintos cambios

tecnoldgicos que se desarrollen.
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En cuanto al tercer caracter, el Know - How también puede tener por
objeto procedimientos secretos no patentables, es decir no s6lo comprende
practicas manuales.

Y respecto al caracter no secreto del Know - How, podemos sefalar
que “si el know how no tiene el caracter secreto desaparece el monopolio de
hecho que le proporcionaba valor frente a los competidores, y por lo tanto
pierde integramente su valor. Por otra parte, proporciona a la empresa que lo
detenta una ventaja competitiva: permite llevar a cabo algo que los deméas no
pueden realizar porque lo desconocen. Si desaparece el secreto el know-how
pierde su valor competitivo, pues las empresas de nivel tecnoldgico igual o
similar al de la poseedora del secreto no tienen interés en adquirir esos
conocimientos. Tales conocimientos soélo revestiran interés para las empresas,
frecuentemente localizadas en paises en vias de desarrollo, que poseen un
nivel tecnoldgico inferior. Y en este supuesto Iégicamente, no puede afirmarse
que sus conocimientos técnicos tengan un valor competitivo, sino que
fundamentalmente, desempefian otra funcion, saber estimular el desarrollo

econdémico del pais”??

Existen caracteristicas del Know - How y Secreto Empresarial que se
aplican igualmente a ambos casos, sin que exista discusion al respecto. Ellas
son:

1.- Desde el punto de vista del objeto: Tanto Secreto Empresarial como
Know-How constituyen bienes inmateriales de contenido patrimonial, que
pueden ser de naturaleza industrial, en la mayoria de los casos, y sélo en

algunas situaciones seran de naturaleza comercial y financiera.

2.- Desde el punto de vista de la naturaleza juridica: Ambos se insertan
dentro de la categoria juridica de bienes inmateriales, que entregan una
ventaja econOmica al empresario que posee la informacion, ya sea como valor

de uso o como valor de cambio.

22 Gomez Segade, José Antonio. Ob. Cit. Pagina 149.
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3.- Desde el punto de vista de la funcidbn econdmica: Ambos constituyen
el medio para transmitir tecnologia. Ambas figuras han encontrado justificacion
en la doctrina sobre la base del papel tan importante que desempefan las
invenciones en la actividad empresarial y en el desarrollo econdmico de

cualquier pais.

4.- Desde el punto de vista de su permanencia: El Know-How como el
Secreto Empresarial se diferencia de las invenciones patentadas en que estas
Gltimas tienen una naturaleza monopolisticas que se extingue en una fecha
cierta establecida legalmente. Know-How y Secreto Empresarial tienen una
duracion indefinida, que termina cuando la informacién trasciende a terceros no

deseados.

5.- Desde el punto de vista del sistema de proteccion: Como es sabido,
el sistema de protecciéon tanto del Secreto empresarial como del Know-How
coincide en los paises de la Unién Europea, ya que tanto la proteccion de
ambos se apoya en las leyes que regulan la competencia desleal, en las
normas que tutelan el Secreto Empresarial y en las normas civiles relativas a la

indemnizacion de los dafios y perjuicios.

Finalmente es necesario hacer presente que en la actualidad se acepta
que el objeto del Know-How, pueda consistir tanto en conocimientos técnico-
industriales, como en conocimientos de caracter comercial o administrativo,
habiéndose ya superado la antigua concepcion que limitaba el Know - How a

los conocimientos aplicables a la industria.
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7. De la Proteccion de los Secretos Empresariales.

En el derecho comparado, podemos distinguir que hay una doble
proteccién, por una parte a través de las normas penales, y por otro, en las
leyes sobre competencia desleal, entendiendo que la violacién del secreto
constituye un atentado a la moralidad de las relaciones empresariales. Es asi
como ha ocurrido desde siempre en Europa.

En Chile, podemos distinguir la normativa sobre proteccion de libre
competencia (Decreto Ley N° 211), donde se distingue el Articulo 42 del
Decreto con Fuerza de Ley N° 1 que fija el texto coordinado, sistematizado y
actualizado del DL N° 211, que establece el deber de confidencialidad
respecto de los funcionarios de la Fiscalia Nacional Econémica con relaciéon a
toda informacion y datos que tengan conocimiento con motivo de las labores de
dicha institucion.

Ademas en el Codigo Penal en su titulo VI referido a los Crimenes y
Simples Delitos relativos a la industria, al comercio y a las subastas publicas,
se encuentra el Articulo 284, que sanciona al que fraudulentamente hubiere
comunicado secreto de fabricas en que ha estado o esta empleado.

La Constitucion Politica de la Republica de 1980 dispone en el Articulo
19 N° 25, inciso 3° “se garantiza también, la propiedad industrial sobre las
patentes de invencién, marcas comerciales, modelos, procesos tecnologicos u
otras creaciones analogas por el tiempo que establezca la ley”

Chile al suscribir en el afio 1991, el Convenio de Paris se obliga a
entregar proteccion frente a la competencia desleal, y esta es una de las
razones por las que surge la Ley de Competencia Desleal

El Secreto Empresarial debe protegerse de la competencia desleal, es
decir, no puede permitirse su utilizacibn de manera contraria a los usos
comerciales honestos. De conformidad al Articulo 3 de la Ley de Competencia
Desleal N° 20.169 debe protegerse el Secreto Empresarial de aquellas
conductas contrarias a la buena fe o a las buenas costumbres, que por medios
ilegitimos pretende desviar clientela de un agente de mercado.

Conforme al Acuerdo sobre los Aspectos Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) la obligacion de resguardo,

refiere directamente a la no divulgacion o utilizacién del secreto en contra de
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los usos comerciales honestos. El Articulo 10 bis del Convenio de Paris, que
dispone:

“ 1) Los paises de la Unién estdn obligados ha asegurar a los
nacionales de los paises de la Unidon una proteccion eficaz contra la
competencia desleal.

2) Constituye acto de competencia desleal, todo acto de
competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.

3)  En particular deberan prohibirse:

i) cualquier acto capaz de crear una confusion, por cualquier
medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad
industrial o comercial de un competidor;

i) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces
de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o
comercial de un competidor:

iii) las indicaciones o0 aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio
del comercio, pudieren inducir al publico a error sobre la naturaleza, el modo de
fabricacion, las caracteristicas, la aptitud en el empleo o la cantidad de los

productos.”

En este articulo se establece una obligacion minima, y ademas una
obligacion de caracter general. Sin embargo, podria ocurrir que en las
legislaciones nacionales se establezca una proteccion mas amplia y especifica
para el Secreto Empresarial. Y esto significa que la proteccién del Secreto
Empresarial no se limitar4 solo a lo que se considere acto de competencia
desleal.

Como sefiala Sergio Amenabar Villaseca??, el derecho a mantener en
reserva determinados aspectos personales, privados o econdmicos, es
manifestacion basica de la libertad. En lo relativo a las personas, este aspecto
se encuentra resguardado en el articulo 19 nimeros 4 y 5 de la Constitucion
Politica de la Republica, y haciendo una analogia con las empresas, éstas

también tendrian derecho a resguardar la “privacidad” de sus conocimientos.

23 Morales Andrade, Marcos. “Temas actuales de la propiedad industrial. Estudios en Homenaje a la
memoria del Profesor Santiago Larraguibel Zavala”. Lexis Nexis. Santiago, Enero 2006, pagina 246
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La Ley se interesa en proteger estos Secretos Empresariales, ya que a
través de ello significa un crecimiento econémico, permitiendo la existencia de
varias empresas.

Historicamente se ha logrado la proteccién del Secreto Empresarial por
una doble via:

1° A través de las legislaciones contenidas en distintos ordenamientos,
inspiradas en el Cédigo Napolednico de 1810.

2° A través de la emergente disciplina sancionatoria de competencia
desleal. Al entender la violacion de un secreto como un supuesto claro de
deslealtad.

En esta materia la discusion no recae en cual es el bien juridico
protegido sino que se trata de establecer cuales son los patrones de valoracion
de acuerdo a los cuales se va a sancionar una determinada conducta. Nuestra
legislacidn establece en su Articulo 4 de la Ley de Competencia Desleal, cuales
son los actos que se consideran de competencia desleal, por consiguiente
habra que analizar caso a caso, las conductas que se puedan estimar
violatorias del Secreto Empresarial.

El ADPIC, considera la violacion del secreto empresarial, como
competencia desleal.

En consecuencia, las acciones que correspondan al titular del secreto
en contra de terceros seran las que le franquee dicha ley, y si ho existe una ley
especial, la que rija la responsabilidad extracontractual. Sin embargo, debera
poder aplicarse, como minimo, las medidas contempladas en su capitulo de
observancia.?*

De esto se desprende, que no solamente se debe sancionar aquellos
actos consumados de violaciébn de secreto empresarial sino también todos
aguellos actos que constituyan una presunciéon grave de vulneracion del
Secreto Empresarial

En efecto, el Articulo 41 del ADPIC, sehala en su numero 1 “Los
Miembros se aseguraran de que en su legislacién nacional se establezcan
procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual,

conforme a lo previsto en la presente Parte que permitan la adopcion de

24 Sergio Amenabar en Morales Andrade, Marcos. Ob Cit. Pagina 249
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medidas eficaces contra cualquier accion infractora de los derechos de
propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo, con inclusion de
recursos agiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un
medio eficaz de disuasion de nuevas infracciones. Estos procedimientos, se
aplicaran de forma que se evite la creacion de obstaculos al comercio legitimo,

y deberan prever salvaguardias contra su abuso”.



CAPITULO IIl: ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
VINCULADAS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

47
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1. Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual.

La Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, cuya sigla en
espafol y francés es OMPI, y en inglés es WIPO, fue establecida en virtud de
un convenio firmado en Estocolmo, el 14 de Julio de 1967, y titulado “Convenio
que establece la Organizacion Mundial de Propiedad Intelectual”. Este
convenio entro en vigor el afio 1970.

Se puede definir como: “un organismo especializado del Sistema de
Organizaciones de las Naciones Unidas, su objetivo es desarrollar un sistema
de propiedad intelectual (P.l.) internacional, que sea equilibrado y accesible y
recompense la creatividad y estimule la innovacion vy contribuya al desarrollo
economico, salvaguardando a la vez el interés publico.”?®

La Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) esta
dedicada a fomentar el uso y la proteccion de las obras del intelecto humano.
En efecto, segun lo dispone el Articulo 3° del Convenio que establece la
Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, son fines de la

Organizacion los siguientes:

(i) fomentar la proteccion de la propiedad intelectual en todo el mundo
mediante la cooperacién de los Estados, en colaboracion, cuando asi proceda,

con cualquier otra organizacion internacional, y
(il) asegurar la cooperacion administrativa entre las Uniones.

La sede de la OMPI se encuentra ubicada en Ginebra (Suiza). La
Organizacion tiene 183 Estados miembros. Su actual Director General es el Dr.
Kamil Idris, nacional de Sudan.

La OMPI es uno de los 16 organismos especializados del sistema de
organizaciones de las Naciones Unidas. Tiene a su cargo la administracion de
24 tratados internacionales (entre ellos se incluye el convenio mediante el cual
se crea la OMPI). En esos tratados se tratan diversas materias, 16
corresponden a propiedad industrial, y 7 se refieren al derecho de autor.

25 http://www.wipo.int/about-wipo/es/what_is_wipo.html
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El organismo antecesor de la OMPI fue la BIRPI (Bureaux
Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle, acrénimo
en francés para Buré Internacional Unido para la Proteccion de la Propiedad
Intelectual) que fue creado en 1893 para administrar el Convenio de Berna para
la Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas de 1893 y el Convenio de
Paris para la Proteccion de la Propiedad Intelectual de 1883.

La OMPI en forma constante debe instar a establecer nuevas
normativas que permitan adecuarse a los avances de la tecnologia y de la
ciencia; en lo que se refiera a nuevos productos, metodologias vy
procedimientos.

Ademas, la Organizacion desempefia una labor de simplificacion de los
sistemas de registro de la propiedad industrial, armonizando y facilitando los
procedimientos. El Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) de 1994 y el
Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT), aprobado en el afio 2000,
simplifican, armonizan y racionalizan los procedimientos destinados a obtener y
mantener, respectivamente, una marca y una patente en los paises que son
parte en los Tratados.

La OMPI administra hoy 24 tratados (dos de ellos con otras
organizaciones internacionales) y, por conducto de sus Estados miembros y de
su Secretaria

En cuanto a las funciones de la OMPI, el Articulo 4 del Convenio
establece lo siguiente:

“Para alcanzar los fines sefialados en el Articulo 3, la Organizacién, a
través de sus 6rganos competentes y sin perjuicio de las atribuciones de cada
una de las diversas Uniones:

(i) fomentara la adopcién de medidas destinadas a mejorar la protecciéon
de la propiedad intelectual en todo el mundo y a armonizar las legislaciones
nacionales sobre esta materia;

(i) se encargara de los servicios administrativos de la Union de Paris,
de las Uniones particulares establecidas en relacion con esa Union, y de la
Union de Berna;

(i) podra aceptar el tomar a su cargo la administracion de cualquier
otro acuerdo internacional destinado a fomentar la proteccion de la propiedad

intelectual, o el participar en esa administracion;
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(iv) favorecera la conclusion de todo acuerdo internacional destinado a
fomentar la proteccion de la propiedad intelectual;

(v) prestara su cooperacién a los Estados que le pidan asistencia
técnico-juridica en el campo de la propiedad intelectual;

(vi) reunira y difundira todas las informaciones relativas a la proteccion
de la propiedad intelectual y efectuara y fomentara los estudios sobre esta
materia publicando sus resultados;

(vii) mantendra los servicios que faciliten la proteccion internacional de
la propiedad intelectual y, cuando asi proceda, efectuara registros en esta
materia y publicara los datos relativos a esos registros;

(viii) adoptara todas las demas medidas apropiadas.”

Como se ve esta norma no tiene el caracter de taxativa, debido que la
OMPI podra adoptar “todas las demas medidas apropiadas”, estableciendo
una obligacién general. Al referirse a la propiedad intelectual, y tener esta
funciébn amplia del nimero octavo, comprende también todo lo relativo al
Secreto Empresarial, y su proteccion, puesto que resguardando esos
conocimientos, también protegera la propiedad intelectual, cumpliendo asi uno
de los fines del Articulo 3° del Convenio.

Sin embargo, méas alla del nimero de tratados que existan, y las
normas que ellos contengan, lo relevante es que sus disposiciones se cumplan,
y en este sentido la OMPI es fundamental, ya que de manera permanente

incentiva a los Estados para que pongan en practica estos tratados.

En su organigrama la OMPI comprende:

o Director General

o Asamblea General

o Conferencia

o Comité de Coordinacion

° Oficina Internacional
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Director General: Es la maxima autoridad, representa a la OMPI;
actualmente este cargo lo ocupa el Dr. Kamil Idris. Es designado por la

Asamblea General a propuesta del Comité de Coordinacion.

Dirige la Oficina Internacional asistido por dos o mas Directores
Generales Adjuntos. Elabora los proyectos de presupuestos y de programas, y
ademas los informes periddicos de actividades. También debe nombrar el
personal necesario para el buen funcionamiento de la Oficina Internacional. Es
responsable ante la Asamblea General, y sigue las instrucciones que ésta le
imparta. En el cumplimiento de sus deberes, no solicitaran ni recibiran
instrucciones de ningun gobierno ni de ninguna autoridad ajena a la

Organizacion.

Asamblea General: Se encuentra normada en el Articulo 6 del
Convenio.Estd conformada por los Estados parte del Convenio que sean
miembros al menos de una de las Uniones.

El gobierno de cada Estado miembro estara representado por un
delegado que podra ser asistido por suplentes, asesores y expertos. Entre sus
labores se destaca designar al Director General a propuesta del Comité de
Coordinacion; examinar y aprobar los informes del Director General relativos a
la Organizacion y darle las instrucciones necesarias; adoptar el presupuesto
bienal de los gastos comunes a las Uniones; decidir gué Estados no miembros
de la Organizacibn y qué organizaciones intergubernamentales e
internacionales no gubernamentales, podran ser admitidos en sus reuniones a
titulo de observadores.

Sus funciones estan establecidas de manera amplia, debido a que en el
N° 10 del citado articulo se establece que ejercera las “demas funciones que

sean convenientes dentro del marco del presente Convenio.”

Conferencia: Corresponde a la Conferencia principalmente: discutir las
cuestiones de interés general en el campo de la propiedad intelectual y adoptar
recomendaciones relativas a esas cuestiones, respetando, en todo caso, la
competencia y autonomia de las Uniones; adoptar el presupuesto bienal de la

Conferencia; decidir qué Estados no miembros de la Organizacién y qué
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organizaciones intergubernamentales e internacionales no gubernamentales,

podran ser admitidos en sus reuniones en calidad de observadores.

Sus funciones también estdn establecidas de manera amplia,
contemplando en este sentido la misma norma de la Asamblea General, esto

es en el Articulo 7 N° 6 del Convenio.

Comité de Coordinacion: Esta conformado por los Estados parte del
Convenio que sean miembros del Comité Ejecutivo de la Unidén de Paris o del
Comité Ejecutivo de la Unién de Berna o de ambos Comités Ejecutivos. Entre
sus labores se destacan: aconsejar a los 6rganos de las Uniones, a la
Asamblea General, a la Conferencia y al Director General sobre todas las
cuestiones administrativas y financieras y sobre todas las demas cuestiones de
interés comun a dos o varias Uniones, 0 a una o varias Uniones y a la
Organizacion, y especialmente respecto al presupuesto de los gastos comunes
a las Uniones; proponer el nombre de un candidato para ser designado Director
General al cesar las funciones de este o en caso de vacancia de dicho cargo, si
la Asamblea General no designa al candidato propuesto, el Comité de
Coordinacion presentara otro candidato, repitiéndose este procedimiento hasta
que la Asamblea General designe al ultimo candidato propuesto.

Sus funciones también tienen un caracter amplio segun lo explicado en

los casos anteriores.

Oficina Internacional: La Oficina Internacional constituye la Secretaria
de la Organizacion. La Oficina Internacional estara dirigida por el Director

General, asistido por dos o varios Directores Generales Adjuntos.

En su origen la OMPI pretende estimular la actividad creadora,
promoviendo la proteccion de la propiedad intelectual, favoreciendo la dictacion
de leyes y normas internacionales sobre propiedad intelectual, divulgando

abundante material de informacion, a fin de lograr sensibilizacion publica con

el objeto de promover la creatividad y la innovacion, y de aumentar el
conocimiento publico sobre la proteccion de los derechos de propiedad

intelectual generados y los beneficios resultantes.
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Situacion Préactica en relacion al Secreto Empresarial.

En la Organizacion Mundial de Propiedad Intelectual, ha existido
preocupacion por entregar proteccion a los llamados “secretos comerciales”.
Entre los casos que destaca su propia pagina Web?® esta el de una empresa
luxemburguesa, que se dedica al sector de programas informaticos e Internet,
esta empresa desarrolla, implanta y distribuye sistemas de gestidon

informaticos.

El propietario de esta empresa se centr0 en la importancia de los
activos intangibles, y en la necesidad de entregarles proteccion. Sin embargo,
él se percatd que los sistemas de proteccidon de propiedad intelectual requieren
recursos financieros importantes, y en la generalidad los casos las empresas

gue recién se inician en el mercado no cuentan con recursos para ello.

Ante esta situacion el propietario de la compafia puso en practica una

estrategia de dos niveles. Esta estrategia consistia en lo siguiente:

a) Utilizar tanto como fuera posible la proteccién gratuita que
proporcionan los derechos de autor y los Acuerdos de Confidencialidad.
b) Y en forma paralela analizar el costo-beneficio de registrar

patentes y marcas.

Este empresario decidio proteger sus conocimientos mediante acuerdos
de confidencialidad con los nuevos empleados, clientes y socios, antes de

intercambiar cualquier tipo de informacion.

Ademés se preocupd de que todos los documentos, programas de
software y paginas Web de su empresa incluyeran una nota confidencial. En
cuanto a la proteccion de la propiedad intelectual, el empresario adopté una
estrategia defensiva porque no cree que sus competidores vayan a copiar o
imitar los productos de su compafia, sin embargo, su intencion es estar

preparado para defender sus derechos en caso de que un competidor le copie.

Actualmente, él mismo admite que el tiempo dedicado a incluir las

consideraciones sobre propiedad intelectual en sus planes de empresa no ha

26 http://www.wipo.int/sme/es/index.jsp?sub_col=sme-cs&cat=trade%20secret
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sido tiempo perdido en absoluto, ya que le ha ayudado mucho en sus

actividades empresariales cotidianas.
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2. Convenio de Paris.

La protecciéon de las obras del intelecto, y en general de la propiedad
industrial en su origen quedd entregada solo a la legislacion nacional de cada
pais, con independencia de lo que ocurria en el derecho comparado, y esto
ocurrid porque no se consideraron en estas materias aspectos comerciales,
sino que solamente juridicos. Las legislaciones de los paises fueron
evolucionando de acuerdo a sus propias necesidades derivadas de las nuevas
tecnologias.

Esto gener6é una insuficiencia de normas, debido a las relaciones
comerciales que se desarrollan entre los paises, sumado al cada vez mas

precipitado avance de la ciencia.

De esta manera en Europa se comienza a concebir ideas en torno a
uniformar la proteccion de la propiedad industrial, y esto finalmente desemboca

en el Convenio de Paris.

El Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial fue
celebrado el 20 de Marzo 1883, y ha sido revisado en Bruselas el 14 de
Diciembre de 1990, en Washington el 2 de Junio de 1911, en La Haya el 6 de
Noviembre de 1925, en Londres el 2 de Junio de 1934, en Lisboa el 31 de
Octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de Julio de 1967 y fue enmendado el 28
de Septiembre de 1979.

Este Convenio establece una Unidn para la proteccion de la propiedad
industrial. En su primer articulo establece el ambito de aplicacion, refiriéndose a
la propiedad industrial en su sentido mas amplio, ya que sefiala en su N° 2 “La
proteccion de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invencion,
los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de
fabrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las
indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, asi como la

represion de la competencia desleal.”

Y en su N° 3 agrega que:’La propiedad industrial se entiende en su
acepcion mas amplia y se aplica no sOlo a la industria y al comercio
propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agricolas y

extractivas y a todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos,
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granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales,

cervezas, flores, harinas.”

Ademas en su Articulo 10 bis incluye la represion de la

competencia desleal.
En la actualidad este tratado tiene 164 partes contratantes.

Tradicionalmente se ha distinguido entre sus disposiciones tres

categorias:
1.- Trato Nacional.
2.- Derecho de Prioridad.
3.- Normas Comunes.

En lo que se refiere a Trato Nacional, el Convenio estipula que, los
nacionales de cada uno de los paises de la Unién gozaran en todos los demas
paises de la Union (en lo que se refiere a la proteccion de la propiedad
industrial) de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en
el futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente

previstos en el Convenio.

Al establecer esta norma, el Convenio logra uniformar la proteccion que
se entrega en materia de propiedad industrial, lo que significa un gran avance,
puesto que la principal dificultad para entregar una efectiva proteccion, es que
no existan normas iguales o similares a nivel internacional, y por lo que
bastaria salir de las fronteras de un pais, para conseguir un beneficio
“ilegitimo”.

Ademas conforme lo dispone el Articulo 3° del Convenio de Paris,
tendran derecho a esa proteccién los nacionales de los Estados que no sean
contratantes siempre que estén domiciliados o tengan establecimientos

industriales o comerciales efectivos y reales en un Estado contratante.

En lo que se refiere al derecho de prioridad, esta regulado en el
Articulo 4° del Convenio, en relacion con las patentes, marcas y dibujos y
modelos industriales. Significa ese derecho que, sobre la base de una primera
solicitud de patente de invencion o de un registro de una marca regularmente

presentada en uno de los Estados contratantes, el solicitante podra, requerir
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esa proteccion en los demas Estados contratantes, durante un periodo de
tiempo, que es de doce meses para las patentes y los modelos de utilidad; y de

seis meses para los dibujos y modelos industriales y las marcas.

Con esto el solicitante tendra un periodo de tiempo en el que puede
solicitar proteccion en otros paises, y estas solicitudes que realice se

consideran presentadas el mismo dia de la primera solicitud.

Es decir, existira prioridad en ese periodo de tiempo por sobre las
solicitudes que otras personas puedan presentar durante los citados plazos por

la misma invencion, modelo de utilidad, marca o dibujo y modelo industrial.

El derecho de prioridad permite liberar al solicitante (que desea
proteccion en distintos paises) de la obligacion de presentar solicitudes al
mismo tiempo, en efecto, tendra doce o seis meses, para determinar cuales
son los paises en que buscara proteccion, y este periodo de tiempo es
razonable para que el beneficiario pueda adoptar todas las medidas que le

permitan proteger de la mejor manera su derecho.
Se establecen ademas normas comunes, entre ellas se distinguen:

1. Respecto _de las patentes: Se establece la independencia de las

patentes que se conceden en los distintos Estados contratantes para un mismo
invento, y en este sentido: que se conceda patente en un Estado contratante no
obliga a los demés Estados a conceder esa patente; y de esta misma manera
no se puede denegar, anular ni caducar una patente cuando ella ha sido
denegada, anulada o caducada en otro Estado. Y conforme lo dispone el
Articulo 4 ter del Convenio el inventor tiene derecho a ser mencionado como tal

en la patente.

En cuanto a las licencias obligatorias, también llamadas “licencias no
voluntarias”, se establece en el Articulo 5 que los Estados, a fin de prevenir el
otorgamiento de licencias obligatorias, tienen la facultad de tomar las medidas
legislativas para evitar abusos que resulten de la explotacion exclusiva de la

patente.

El mismo Articulo sefiala que la caducidad de la patente no podra ser
prevista sino para el caso en que la concesién de licencias obligatorias no

hubiere bastado para prevenir estos abusos. Ninguna accion de caducidad o de
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revocacion de una patente podra entablarse antes de la expiracion de dos afios

a partir de la concesion de la primera licencia obligatoria.

Ademas, se limita la solicitud de una licencia obligatoria, ya que ésta no
podra ser solicitada por causa de falta o de insuficiencia de explotacion antes
de la expiracion de un plazo de cuatro afios a partir del depdsito de la solicitud
de patente, o de tres afios a partir de la concesion de la patente, aplicandose el
plazo que expire mas tarde; sera rechazada si el titular de la patente justifica su

inaccion con excusas legitimas.

2. En cuanto alas marcas: Los requisitos tanto de presentacién como

de registro de las marcas se rigen por la legislacion interna de cada Estado

contratante.

De esta manera, no se podra rechazar una solicitud de registro de una
marca presentada por un ciudadano de un Estado contratante, ni se podra
invalidar el registro, por el hecho de que no hubiera sido presentada, registrada

o renovada en el pais de origen.

También existe independencia de las marcas concedidas en uno u otro
Estado contratante, y del mismo modo como ocurre con las patentes, la
caducidad o anulacién de una marca en un Estado contratante no afectara a la

validez de los registros en los demas.

Una vez que la marca se ha registrado en un pais, debe ser admitida
para su depdsito y cuando se solicite debera ser protegida por los demas

Estados Contratantes.

Sin embargo, hay situaciones excepcionales, contempladas en el
Articulo 6 quinquies, en que se podra rehusar su registro o invalidar esas

marcas. Estos casos son:

a) cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros

en el pais donde la proteccién se reclama,

b) cuando estén desprovistas de todo caracter distintivo, o formadas
exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio,
para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de

origen de los productos o la época de produccién, o que hayan llegado a ser
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usuales en el lenguaje corriente 0 en las costumbres leales y constantes del

comercio del pais donde la proteccién se reclama,;

c) cuando sean contrarias a la moral o al orden publico y, en particular,
cuando sean capaces de engafiar al publico. Se entiende que una marca no
podra ser considerada contraria al orden publico por el solo hecho de que no
esté conforme con cualquier disposicion de la legislacion sobre marcas, salvo

en el caso de que esta disposicidon misma se refiera al orden publico.

Los Estados contratantes deben rechazar el registro y prohibir el uso de
marcas que incluyan, sin autorizaciéon emblemas de Estado y signos oficiales,
incluyendo también escudos, banderas, siglas o denominaciones de algunas
organizaciones intergubernamentales. Para la aplicacion de esta disposicion, el
Articulo 6 ter, sefiala que los paises de la Unién acuerdan comunicarse
reciprocamente, por mediacion de la Oficina Internacional de la OMPI, la lista
de los emblemas de Estado, signos y punzones oficiales de control y garantia
gue desean o desearan colocar, de manera absoluta o dentro de ciertos limites,

bajo la proteccion.

3. En relaciéon con los dibujos y modelos industriales: Deben estar

protegidos en los Estados contratantes, y no sera justificacion para denegar la
proteccion el hecho de que los productos a los que se aplica el dibujo o

modelo no son fabricados en ese Estado.

4. En _relacién _con los nombres comerciales: Estan protegidos en

los Estados contratantes sin necesidad de depdsito o de registro.

5. En relacién con las indicaciones de procedencia: Los Estados

contratantes deberan adoptar medidas contra la utilizacion directa o indirecta
de indicaciones falsas concernientes a la procedencia del producto o a la

identidad del productor, fabricante o comerciante.

En cuanto a la materia que tratamos en este trabajo, lo mas destacable
es el Articulo 10 bis que dispone lo siguiente: “ 1) Los paises de la Unién estan
obligados a asegurar a los nacionales de los paises de la Unidn una proteccion

eficaz contra la competencia desleal.

2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia

contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.
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3) En particular deberan prohibirse:

(i) cualquier acto capaz de crear una confusion, por cualquier medio que
sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o

comercial de un competidor;

(i) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de
desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o

comercial de un competidor;

(i) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del
comercio, pudieren inducir al publico a error sobre la naturaleza, el modo de
fabricacion, las caracteristicas, la aptitud en el empleo o la cantidad de los

productos.”

De esta manera los Estados contratantes estan obligados a asegurar
una proteccién eficaz contra la competencia desleal, y esta norma ha servido
de inspiracién para nuestra Ley de Competencia Desleal, ya que Chile en 1991
suscribe el Convenio de Paris.

Sin desmerecer los beneficios que lleva en si mismo el Convenio de
Paris, podemos concluir que en €l no se distingue un adecuado sistema para la
resolucién de conflictos, ni para determinar sanciones efectivas en caso de
violacion de sus disposiciones; si bien se sefala la Corte Internacional de
Justicia, también existe la posibilidad de que las partes en conflicto opten por

otro medio de solucidn.

En efecto, el Articulo 28 denominado “Diferencias”, sefiala en su N° 1
que: “Toda diferencia entre dos o mas paises de la Union, respecto de la
interpretacion o de la aplicacion del presente Convenio que no se haya
conseguido resolver por via de negociacion, podra ser llevada por uno
cualquiera de los paises en litigio ante la Corte Internacional de Justicia
mediante peticion hecha de conformidad con el Estatuto de la Corte, a menos

que los paises en litigio convengan otro modo de resolverla.”

En este Articulo se deja bastante amplitud al establecer “otro modo de
resolverla”, lo que ademas indica que no habra una sancioén uniforme en caso
de infraccion, la que finalmente quedara entregada unilateralmente a los

paises.



61

Esto indica un vacio en el Convenio de Paris, puesto que si bien busca
uniformar la proteccion a la propiedad industrial, no establece del mismo modo

la resolucion de conflictos ni las sanciones para el caso de infraccion.

Ademas el segundo numeral del Articulo 28, establece la posibilidad de
que todo pais podr4d declarar que no se considera obligado por las
disposiciones del parrafo 1, al momento de firmar el Convenio o de depositar su
instrumento de ratificacion o de adhesion. Lo anterior también deja en

evidencia una debilidad del Convenio de Patris.
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3. ADPIC: Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad

Intelectual relacionados con el Comercio (TRIP’ S)

El Convenio de Paris intentd implementar un sistema internacional en
materia de propiedad industrial, sin embargo no fue suficiente debido a las

deficiencias precedentemente enunciadas.

Frente a esta situacion, en la Ronda de Uruguay del GATT (“General
Agreement on Tariff and Trade” o “Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros”) se constituye la Organizacion Mundial de Comercio y surge
también el Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual

relacionados con el Comercio, abreviada como ADPIC y en inglés TRIP’S.

Este acuerdo entr6 en vigencia el 1° de Enero de 1995, y es

considerado el acuerdo multilateral “mas completo” sobre propiedad intelectual.

El ADPIC corresponde al anexo 1C del Convenio por el que se crea la
OMC firmado en 1994. (Acuerdo de Marrakech)

Muchas de las rondas de negociaciones realizadas en el contexto de

GATT tuvieron como finalidad armonizar y facilitar el comercio mundial.

El origen de la Ronda de Uruguay se encuentra en una reunion
ministerial que se celebrd en Ginebra, en Noviembre de 1982, donde se acordo
discutir en Punta del Este todas las materias pendientes en materia de

comercio.

Y esta inquietud ocurre porque la economia a nivel mundial se relaciona
estrechamente con la expansion del comercio, la competitividad y los nuevos

adelantos cientificos.

El texto del ADPIC comienza sefalando que con este acuerdo se
busca “reducir las distorsiones del comercio internacional y los obstaculos al
mismo”, es decir, pretende disciplinar las materias de propiedad intelectual
vinculadas con el comercio, buscando ademas “fomentar una proteccién eficaz

y adecuada de los derechos de propiedad intelectual”.
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Sin embargo, el ADPIC se detiene en que las medidas y procedimientos
que se adopten, a fin de respetar los derechos de propiedad intelectual, no

constituyan obstaculos al comercio legitimo.

El ADPIC contempla mayor proteccion de la considerada en las
convenciones administradas por la OMPI.

En cuanto a las caracteristicas del Acuerdo TRIPS, Jaime Lorenzini

Barria?’ distingue:

1.- Tratamiento integral de la propiedad intelectual. EI ADPIC
entrega un tratamiento integral de la propiedad intelectual porque en ella
incluye la propiedad industrial y el derecho de autor; incluso comprende los
actos de competencia desleal, incorporando la proteccion de la informacién
confidencial. Hasta antes de la Ronda de Uruguay solamente existian acuerdos

en torno a un solo tema.

2.- Amplitud multilateral que envuelve. El hecho de que este acuerdo
se haya negociado y concluido dentro del contexto del GATT le da un caracter
multilateral, que hasta entonces no habia sido visto en los demas acuerdos
internacionales relativos a la propiedad industrial. Este caracter multilateral se
manifiesta en los resultados de las negociaciones bilaterales o plurilaterales
que tienen lugar en el GATT y que pueden ser aceptadas por todas las partes
contratantes por consenso 0 con sistema de votacion, y, de esta forma, se

aplican respecto de todas las demas partes contratantes.

3.- Es un efectivo esfuerzo de armonizacion internacional, a través
de estandares minimos de proteccion. El contenido del acuerdo se basa en
niveles o estandares minimos de proteccién, que son reglas a las cuales los
paises necesariamente deben llegar, pero cada Estado puede otorgar una
proteccion mayor que la sefialada en el Convenio. Estas normas propician una
armonizacion internacional, de estas materias en razon de que tales niveles
minimos de proteccion deben ser respetados integramente por todos los

paises, independiente del estado de desarrollo en que puedan encontrarse.

27 Lorenzini Barria Jaime. “El régimen de la propiedad industrial en la O.M.C.”. Editorial Juridica. Afio
2000. Pagina 60.
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4.- La flexibilidad, de manera de hacer operativa la integracion a
este sistema de reglas a paises con distintos intereses y desarrollo. Esta
flexibilidad se manifiesta en el establecimiento de estandares minimos de

proteccion que deben ser respetados por todos los Estados.

Los principales elementos del Acuerdo son los siguientes:

“1.- Normas. Se establecen normas minimas de proteccion que cada

Miembro debe contemplar en su derecho interno.

El Acuerdo establece esas normas exigiendo, en primer lugar, que se
cumplan las obligaciones sustantivas estipuladas en los principales convenios
de la OMPI: el Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial
(el Convenio de Paris) y el Convenio de Berna para la Proteccion de las Obras
Literarias y Artisticas (el Convenio de Berna) en sus versiones mas recientes.
Con excepcion de las disposiciones del Convenio de Berna sobre los derechos
morales, todas las principales disposiciones sustantivas de esos Convenios se
incorporan por referencia al Acuerdo sobre los ADPIC y se convierten asi en

obligaciones para los paises Miembros de dicho Acuerdo.

En segundo lugar, el Acuerdo sobre los ADPIC afiade un nuamero
sustancial de obligaciones en aspectos que los convenios antes existentes no
tratan o tratan de modo que se consider6 insuficiente. Asi pues, a veces se

llama al Acuerdo sobre los ADPIC el Acuerdo de Berna y de Paris ampliado.

2.- Observancia. El segundo principal conjunto de disposiciones se
refiere a los procedimientos y recursos internos encaminados a la observancia
de los derechos de propiedad intelectual. En el Acuerdo se establecen algunos
principios generales aplicables a todos los procedimientos de observancia de
los derechos de propiedad intelectual. Ademas, contiene disposiciones sobre
procedimientos y recursos civiles y administrativos, medidas provisionales,
prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera, y
procedimientos penales, en las que se especifican con cierto detalle los
procedimientos y recursos que deben existir para que los titulares de derechos

de propiedad intelectual puedan efectivamente hacer valer sus derechos.
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3.- Solucion de diferencias. En virtud del Acuerdo, las diferencias
entre Miembros de la OMC con respecto al cumplimiento de las obligaciones en
la esfera de los ADPIC quedan sujetas al procedimiento de solucién de

diferencias de la OMC.”28

28 http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/intel2_s.htm#tradesecrets
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4. Organizacion Mundial de Comercio.

4.1. Antecedentes Generales.

Acuerdo de Marrakech

El Acuerdo de Marrakech se adopto, el dia 15 de Abril de 1994 en
Marrakech, Marruecos, al término de la Octava Ronda de Negociaciones
Multilaterales del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), a

través de €l se establecid la Organizacion Mundial del Comercio (OMC).
Este Acuerdo consta de cuatro anexos.
El anexo 1 se encuentra dividido en tres subanexos 1A, 1By 1C.

El anexo 2 y 3 son parte integrante del Acuerdo y tienen caracter

vinculante para todos sus miembros.

El anexo 4 forma parte integrante del Acuerdo sélo para los Miembros

gue lo han suscrito de manera expresa.

En Chile, a través del Decreto Supremo N° 16 del Ministerio Relaciones
Exteriores, de fecha 5 de Enero de 1995, se promulga el texto, incluyendo: el
anexo 1, y subanexos 1A, 1By 1C, y los anexos 2 y 3. La publicacién se realiza
en el Diario Oficial el dia 17 de Mayo de 1995.

Este acuerdo establece la Organizacion Mundial de Comercio, en razén
de que se reconoce que las relaciones comerciales y econdmicas deben
buscar elevar los niveles de vida, consiguiendo un aumento de los ingresos
reales, aumentando la produccion, utilizando de manera 6ptima los recursos,

incluyendo aqui la proteccion del medio ambiente.

Para establecer la OMC, los Estados firmantes se basan en la
reciprocidad, en eliminar el trato discriminatorio en las relaciones comerciales,
en la reduccién sustancial de los aranceles aduaneros y de los demas

obstaculos al comercio

Con la OMC se pretende desarrollar un sistema multilateral de comercio
integrado, mas viable y duradero que abarque el Acuerdo General sobre

Aranceles Aduaneros y Comercio, los resultados de anteriores esfuerzos de
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liberalizacion del comercio y los resultados integrales de las Negociaciones

Comerciales Multilaterales de la Ronda Uruguay.

La OMC.

La OMC fue creada por el Acuerdo de Marrakech. El GATT (Acuerdo
General sobre Aranceles y Comercio) fue explicitamente concebido como un
acuerdo temporal. En razén de que el GATT carecia de una estructura

institucional, se decidio crear la OMC para suplir estas deficiencias.

Segun lo dispone su propia pagina web?? , la Organizacién Mundial del
Comercio (OMC) es el Unico organismo internacional que se ocupa de las
normas que rigen el comercio entre los paises. Su principal proposito es
asegurar que las corrientes comerciales circulen con la maxima facilidad,

previsibilidad y libertad posible.

La OMC al reducir los “obstaculos del comercio”, y promover la
transparencia, logra crear un clima de estabilidad en la economia mundial, lo
que crea confianza y seguridad. Para ello, se establece la obligacion de los
gobiernos de mantener sus politicas comerciales dentro de ciertos limites con
lo que se logra el beneficio de todos. Ademas con la OMC los miembros

conocen claramente sus derechos y obligaciones.

La OMC esté inspirada en varios principios, que le permiten cumplir los

fines para los cuales fue creada.
Entre estos principios se distinguen:

1.- Principio de la Nacién mas favorecida: conocido con la sigla
“‘NMF”; indica el igual trato para todos los demas. Esto significa que si se
favorece a una nacion con algun beneficio especial, como la reduccion del tipo
arancelario en uno de sus productos, esta ventaja también debe aplicarse a

todos los demas miembros de la OMC. Este principio aparece prioritariamente

2 http://www.wto.org
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en el GATT, y en el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), y

en el ADPIC, en su Articulo 4.30

2.- Principio del Trato nacional: Esto significa que debe existir igual
trato tanto para nacionales como para extranjeros, en lo que respecta a
servicios, mercancias, marcas de fabrica o de comercio, derechos de autor y
patentes, y en general respecto de la obras de propiedad intelectual. Este

principio también esta contemplado en el GATT, AGCS y en el ADPIC.

3.- Principio del Comercio mas libre: Esto se logra reduciendo los
obstaculos del comercio, obstaculos como los derechos de aduana (o
aranceles) y medidas tales como las prohibiciones a las importaciones o los
contingentes que restringen selectivamente las cantidades importadas. Esta

reduccion de obstaculos se logra mediante negociaciones.

4.- Principio de la Previsibilidad: Esto favorece la estabilidad, las
inversiones aumentan, lo que trae como consecuencia mayor numero de
puestos de trabajo, y los consumidores se ven beneficiados, pueden elegir
precios mas bajos. Esto indica que los miembros, y en general las empresas

como los gobiernos no estableceran arbitrariamente obstaculos.

5.- Principio de la Competencia Leal: Principalmente se buscan
condiciones equitativas de comercio, y para lograrlo es necesario que los
actores estén regidos por con competencia limpia. Las normas tratan de
establecer lo que es leal o desleal y como pueden responder los gobiernos, en
particular mediante la aplicacion de derechos de importacion adicionales
calculados para compensar el dafio ocasionado por el comercio desleal.

6.- Principio de Adaptacién para los paises menos adelantados:
Hemos definido asi este principio, debido a que la OMC, permite que aquellos

paises “menores”’, aun no desarrollados, puedan disponer de tiempo para

% Este Articulo denominado “Trato de la nacion mas favorecida”, dispone que “Con respecto a la
proteccion de la propiedad intelectual, toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un
Miembro a los nacionales de cualquier otro pais se otorgara inmediatamente y sin condiciones a los
nacionales de todos los demas Miembros...”
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adaptarse, y por ello se les entrega una mayor flexibilidad y privilegios
especiales. Este principio es de suma importancia debido a que mas de tres
cuartas partes de los Miembros de la OMC son paises en desarrollo 0 paises
menos adelantados, por esto todos los Acuerdos de la OMC contemplan

disposiciones especiales para ellos.

La OMC tiene personalidad juridica, y cada uno de sus Miembros le

conferira la capacidad juridica necesaria para el ejercicio de sus funciones.

El Articulo 3 del Acuerdo de Marrakech establece las funciones de la
OMC, ellas son las siguientes:

1. La OMC facilitara la aplicacion, administracion y funcionamiento del
Acuerdo y de los Acuerdos Comerciales Multilaterales y favorecera la
consecuciéon de sus objetivos, y constituira también el marco para la aplicacién,

administracion y funcionamiento de los Acuerdos Comerciales Plurilaterales.

2. La OMC seré el foro para las negociaciones entre sus Miembros
acerca de sus relaciones comerciales multilaterales en asuntos tratados en el

marco de los acuerdos incluidos en los Anexos del presente Acuerdo.

3. La OMC administrara el Entendimiento relativo a las normas y

procedimientos por los que se rige la solucion de diferencias.

4. La OMC administrard el Mecanismo de Examen de las Politicas

Comerciales.

5. Con el fin de lograr una mayor coherencia en la formulacién de las
politicas econdmicas a escala mundial, la OMC cooperara, segun proceda, con
el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Internacional de

Reconstruccion y Fomento y sus organismos conexos.

En cuanto a su estructura3! la OMC estéa integrada actualmente de 150
Miembros, que representan mas del 97 por ciento del comercio mundial.
Aproximadamente otros 30 paises estan negociando su adhesién ala

Organizacion.

31 Esta informacion ha sido obtenida de la pagina web :
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/organigram_s.pdf
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Las decisiones son adoptadas por el conjunto de los paises Miembros.

Normalmente esto se hace por consenso.

El 6rgano superior de adopcion de decisiones de la OMC es la

Conferencia Ministerial, que se redne al menos una vez cada dos afios.

En el nivel inmediatamente inferior esta el Consejo General, que se
reune varias veces al afio en la sede situada en Ginebra. El Consejo General
también celebra reuniones en calidad de Organo de Examen de las Politicas

Comerciales y de Organo de Solucion de Diferencias.

En el siguiente nivel estan el Consejo del Comercio de Mercancias, el
Consejo del Comercio de Servicios y el Consejo de los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio

(Consejo de los ADPIC), que rinden informe al Consejo General.

La OMC cuenta igualmente con un importante niamero de comités y
grupos de trabajo especializados que se encargan de los distintos acuerdos y
de otras esferas como el medio ambiente, el desarrollo, las solicitudes de

adhesion a la Organizacion y los acuerdos comerciales regionales.

La Secretaria de la OMC, con sede en Ginebra, tiene una plantilla de
unos 637 funcionarios, encabezada por un Director General. Su presupuesto

anual asciende a unos 182 millones de francos suizos.

No existen oficinas auxiliares fuera de Ginebra. Dado que son los
propios Miembros quienes toman las decisiones, la Secretaria de la OMC, a
diferencia de las secretarias de otros organismos internacionales, no tiene la

funcion de adoptar decisiones.

Los principales cometidos de la Secretaria son brindar apoyo técnico a
los distintos consejos y comités y a las conferencias ministeriales, prestar
asistencia técnica a los paises en desarrollo, analizar el comercio mundial y dar
a conocer al publico y a los medios de comunicacion los asuntos relacionados
con la OMC.

La Secretaria también presta algunas formas de asistencia juridica en
los procedimientos de solucién de diferencias y asesora a los gobiernos

interesados en adherirse a la OMC.
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4.2. Las controversias en la OMC

La OMC establece un mecanismo de solucion de diferencias, centrado
en la interpretacion de los acuerdos y compromisos, que tiene por objeto
garantizar que las politicas comerciales de los distintos paises se ajusten a
éstos. De esta manera se logra reducir el riesgo de que las controversias
desemboquen en conflictos politicos o militares, y esto permite cumplir con los

fines y respetar los principios de la OMC.

La solucién de diferencias es de la competencia del Organo de Solucion
de Diferencias, que es el Consejo General bajo otra forma, integrado por todos
los Miembros de la OMC. Para ello el Organo de Solucion de Diferencias
establece grupos de personas expertas a fin de que examinen el punto en
disputa, y luego se podran aceptar o rechazar las conclusiones de dichos

grupos especiales o los resultados de las apelaciones.

Cuando surge una diferencia, los paises afectados deberan mantener
negociaciones con el objeto de encontrar una solucién. Si no lo consiguen
pueden pedir la mediacién del Director General de la OMC. Para este primer

momento existe un plazo de hasta 60 dias.

Al no existir solucion el Organo de Solucion de Diferencias debera
designar un grupo de expertos, para ello cuenta con un plazo de cuarenta y
cinco dias para la constitucion de dicho grupo, y éste en un periodo maximo de

seis meses tendra que concluir su labor.

Es importante tener presente que en la practica es dificil que el informe
que emita el grupo de experto sea rechazada, puesto que para ello es

necesario el consenso del Organo de Solucion de Diferencias

Luego se confiere traslado del informe definitivo a las partes en
conflicto, para esto hay un plazo de seis meses que se reduce a tres en casos

de urgencia.

Una y otra parte pueden apelar contra la resolucion del grupo especial.
A veces lo hacen ambas. Las apelaciones han de basarse en cuestiones de
derecho, por ejemplo una interpretacion juridica; no es posible examinar

cuestiones de hecho ni las pruebas que se han rendido.
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Una vez que el asunto se resuelve, la decision debe respetarse y
cumplirse. Y antes de imponer sanciones es necesario que la parte sancionada

adecue su politica a la resolucién que se ha adoptado.

Puede ocurrir que el cumplimiento de la decision adoptada no pueda
ser de inmediato, en ese caso se dara un plazo prudencial para que el miembro
afectado cumpla, en caso de transcurrir el plazo y no cumplir, debera iniciar
negociaciones con el o los paises reclamantes para entregarles una

compensacion gue sea aceptada.

En caso de no llegar acuerdo para esa compensacion el afectado
puede pedir autorizacion del Organo de Solucién de Diferencias para imponer

sanciones comerciales limitadas.

En principio, las sanciones deben imponerse en el mismo sector en que
haya surgido la diferencia. Ahora bien, si ello no es posible, podran imponerse
en un sector diferente en el marco del mismo acuerdo, y en ultimo caso, podran
adoptarse medidas en el marco de otro acuerdo. El objetivo perseguido es
reducir al minimo la posibilidad de que se adopten medidas que tengan efectos
en sectores no relacionados con la diferencia y procurar al mismo tiempo que

las medidas sean eficaces.

Ademas el Organo de Solucion de Diferencias debe constantemente

vigilar la manera en que se cumplen las resoluciones adoptadas.

4.3. Informacion no divulgada.

El Acuerdo de Marrakech que crea la OMC, en su anexo 1C, contempla
el ADPIC. En la Seccion 7, del Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, se establece la proteccion
de la informacion no divulgada, en efecto el Articulo 39 N° 1 dispone que “Al
garantizar una proteccién eficaz contra la competencia desleal, de conformidad
con lo establecido en el articulo 10bis del Convenio de Paris (1967), los
Miembros protegeran la informacion no divulgada de conformidad con el
parrafo 2, y los datos que se hayan sometido a los gobiernos o a organismos

oficiales, de conformidad con el parrafo 3.”



73

Es decir, el ADPIC exige que la informacion no divulgada (entendiendo
agui secretos empresariales, industriales, comerciales), sea protegida. Para

esto, es menester que:
1.- Que la informacion sea secreta,
2.- Que tenga un valor comercial por ser secreta

3.- Que haya sido objeto de medidas razonables para mantenerla

secreta.

Seguln lo sefialado por Jaime Lorenzini®?, “la redaccion de esta norma
envuelve dos obligaciones diferentes pero relacionadas: primero, obliga a los
paises miembros a consagrar una proteccion eficaz contra la competencia
desleal; segundo, obliga a garantizar especificamente la proteccion de la
informacion no divulgada como una practica incluida en la competencia

desleal.”

Este articulo sefala que “Las personas fisicas y juridicas tendran la
posibilidad de impedir que la informaciébn que esté legitimamente bajo su
control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su

consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos”

Al contemplar la expresidn “usos comerciales honestos”, incluye de
manera amplia todo aquello que impligue abusos de confianza, negligencia,
incumplimiento de contratos, y en general todo lo que atente a la moralidad de

las relaciones empresariales.

Ademas el numeral 3, prescribe “Los Miembros, cuando exijan, como
condicion para aprobar la comercializacion de productos farmacéuticos o de
productos quimicos agricolas que utilizan nuevas entidades quimicas, la
presentacion de datos de pruebas u otros no divulgados cuya elaboracion
suponga un esfuerzo considerable, protegerdn esos datos contra todo uso
comercial desleal. Ademas, los Miembros protegeran esos datos contra toda
divulgacion, excepto cuando sea necesario para proteger al publico, o salvo
gue se adopten medidas para garantizar la proteccion de los datos contra todo

uso comercial desleal.”

32 |_orenzini Barria Jaime. Ob. Cit. Afio 2000. Pagina 171.
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Con esto se obliga a los Estados Miembros a proteger la informacion
gue se entregue cuando se pretenda comercializar un nuevo producto, incluso
el articulo citado utiliza la expresion “protegeran esos datos contra toda
divulgacion”, lo que implica una maxima proteccion. Sin embargo esta maxima
proteccion contempla limitaciones, que estan dadas por el interés publico o
cuando se trata de garantizar la proteccion de datos contra todo uso comercial

desleal.

La proteccion de la informacion no divulgada, esta basada en las
normas que se establecen contra la competencia desleal, segun lo dispone
Jaime Lorenzini “el alcance de la proteccidbn se despliega tratandose de

competidores, los Unicos que pueden desarrollar una competencia desleal” 33

33 Lorenzini Barria Jaime. Ob. Cit.
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5. Tratado de Cooperacion de Patentes. Articulo 30

El Tratado de Cooperacidon en materia de Patentes (PCT) fue elaborado
en Washington el 19 de Junio de 1970, enmendado el 28 de Septiembre de
1979, y modificado el 3 de Febrero de 1984 y el 3 de Octubre de 2001.

Este tratado contempla 8 Capitulos, ademas de un preambulo y

disposiciones preliminares. Los Capitulos son los siguientes:

Capitulo I: Solicitud internacional y busqueda internacional.
Capitulo II: Examen preliminar internacional

Capitulo IlI: Disposiciones comunes

Capitulo IV: Servicios técnicos.

Capitulo V: Disposiciones administrativas.

Capitulo VI: Controversias.

Capitulo VII: Revision y modificacion.

Capitulo VIII: Clausulas finales.

El Capitulo I, en su articulo 3° se refiere a la solicitud internacional,
indicando que se podran presentar solicitudes para la proteccion de las

invenciones en cualquier estado contratante como solicitantes internacionales.

Este Tratado también entrega proteccién a la informacién no divulgada,
puesto que el Articulo 30, sefiala que no se podra acceder a la informacion que
vaya incorporada en la solicitud internacional. En efecto, dicho Articulo se titula
“Caracter confidencial de la solicitud internacional”, y en él se dispone que tanto
la oficina internacional como las administraciones encargadas de la busqueda
internacional no permitiran que ninguna persona o administracion pueda tener
acceso a la solicitud internacional antes de su publicacién, a menos que haya

mediado autorizacion del solicitante.
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Ademas en el segundo numeral se indica que ninguna oficina nacional,
permitira el acceso de terceros a la solicitud internacional, antes de que

transcurra la primera de las fechas siguientes:
1° La fecha de publicacion internacional de la solicitud internacional.

2° La fecha de la recepcion de la comunicacibn de la solicitud

internacional.
3° Lafecha de recepcion de la copia de la solicitud internacional.

El mismo articulo sefiala que se entiende con la expresion “acceso” , en
esta expresion se incluye todos los medios por los que los terceros pueden
tener conocimiento, con inclusion de la comunicacion individual y la publicacion
general con la salvedad que ninguna Oficina nacional podra publicar en general
una solicitud internacional o su traduccion antes de su publicacion internacional
o antes de que haya transcurrido 20 meses desde la fecha de prioridad si la

publicacion internacional no ha tenido lugar dentro de ese plazo.



CAPITULO IV: DERECHO COMPARADO.
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1.  Situacién en el Derecho Espafiol

El derecho espafiol no ha definido el Secreto Empresarial. El autor José
Antonio Gémez Segade, entrega un concepto®*, inspirado en la doctrina
francesa y alemana.

Como se ha explicado en el Capitulo I, definir el Secreto Empresarial
es un tema complejo, pero el concepto entregado por Gomez Segade, es el
gue ha sido mayoritariamente aceptado por la doctrina espafiola.

En cuanto a la terminologia, conviene precisar que se utilizan las
siguientes expresiones tanto por el ordenamiento juridico, la jurisprudencia y la
doctrina espafiolas: secreto industrial, know-how, secreto comercial y secreto
empresarial.

El Secreto Empresarial debe protegerse de posibles ataques porque
significa para su titular un beneficio. Se estima que “la proteccién del secreto
industrial es consecuencia de su condiciébn de bien inmaterial, porque su
destruccion significa la desaparicion del valor econ6mico que supone para
quien lo posee. El secreto industrial merece proteccion legal en cuanto que es
elemento de la empresa, un atague contra él implica una violacion del derecho
sobre la empresa, y del esfuerzo ajeno...”®

La proteccion del Secreto Empresarial en Espafia, aparece inicialmente,
en las normas penales, especificamente en el Articulo 424 del Codigo Penal
espafnol de 1848. El mencionado articulo disponia que: “El encargado,
empleado u obrero de una fabrica u otro establecimiento industrial que con
perjuicio del duefio descubriere los secretos de su industria...”

Este texto se mantuvo en los Cédigos Penales espafioles posteriores;
Articulo 514 del Codigo Penal de 1870, Articulo 685 del Cédigo Penal de 1928,
Articulo 492 del Cdodigo Penal de 1932, y Articulo 499 del Cdodigo Penal de
1944.

Actualmente el Codigo Penal espafiol, se refiere al Secreto Empresarial

en los Articulos 278, 279 y 280, en la seccién relativa al mercado y a los

3 Lo define como “todo conocimiento reservado sobre ideas, productos o procedimientos industriales que
el empresario, por su valor competitivo para la empresa desea mantener ocultos”. Concepto ya citado en
el capitulo Il de este trabajo

35 Martin Uranga, Amelia. “La proteccion juridica de las innovaciones biotecnologicas. Especial
consideracion de su proteccion penal”. Bilbao-Granada. Comares Afio 2003. Pagina 191.
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consumidores. Y en relacién a la primitiva horma del Articulo 424 del Codigo
Penal de 1848, hoy encontramos la del Articulo 279 que dispone lo siguiente:
“La difusion, revelacion o cesion de un secreto de empresa llevada a cabo por
quien tuviere legal o contractualmente obligacion de guardar reserva, se
castigara con la pena de prisibn de dos a cuatro afios y multa de doce a
veinticuatro meses.

Si el secreto se utilizara en provecho propio, las penas se impondran en
su mitad inferior.”

Estas normas se refieren al sujeto que revela el secreto teniendo una
obligacion en favor del titular del mismo.

Ademas, en el Codigo Penal se distingue el Articulo 278, que sefiala:
“1. El que, para descubrir un secreto de empresa se apoderare por cualquier
medio de datos, documentos escritos o electronicos, soportes informaticos u
otros objetos que se refieran al mismo, o empleare alguno de los medios o
instrumentos sefialados en el apartado 1 del Articulo 197, seré castigado con la
pena de prision de dos a cuatro afios y multa de doce a veinticuatro meses.

2. Se impondra la pena de prision de tres a cinco afios y multa de doce
a veinticuatro meses si se difundieren, revelaren o cedieren a terceros los

secretos descubiertos.

3. Lo dispuesto en el presente Articulo se entendera sin perjuicio de las
penas que pudieran corresponder por el apoderamiento o destruccion de los

soportes informaticos.”

Y el Articulo 280 que prescribe: “El que, con conocimiento de su origen
ilicito, y sin haber tomado parte en su descubrimiento, realizare alguna de las
conductas descritas en los dos Articulos anteriores, sera castigado con la pena

de prision de uno a tres afios y multa de doce a veinticuatro meses.”

Estas normas entienden el Secreto Empresarial en un sentido amplio,
donde no se limitan los medios por los que se pueda obtener una informacién

protegida, y se establecen sanciones para el caso de infraccion.
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Como se ve actualmente, en materia penal, se ha logrado establecer
una normativa mas completa sobre el Secreto Empresarial, y esto se diferencia
de lo que ocurrié durante el Siglo XX, en que la proteccion directa del Secreto
Empresarial se encontraba en normas laborales, donde destacaban los
Articulos 29 y 72 de la Ley del Contrato de Trabajo del 26 de Enero de 1944.
En efecto, el mencionado Articulo 29, en su parrafo 5°, disponia que: “en
cualquier caso asi el empresario como el trabajador estaran obligados al
secreto de la invencion”, y el Articulo 72 sefialaba que los trabajadores debian
“‘mantener los secretos relativos a la explotacion y negocios de su empresario,

lo mismo durante el contrato que después de su extincion”.

Actualmente la Ley de Contrato de Trabajo se encuentra derogada, por
lo que se ha eliminado cualquier referencia expresa a la violacién de un secreto
por parte de un trabajador. Hoy se entiende que en materia laboral rige el
principio de buena fe, y tacitamente existe una obligacion del trabajador de no
competir con su empresario, la que va incorporada en todo contrato de trabajo.

Por lo tanto, hoy en Espafa la regulacién del Secreto Empresarial esta

entregada a la Ley de Competencia Desleal, y al Cédigo Penal, ya citado.

Al establecer una Ley de Competencia Desleal, se pretende terminar
con la falencia que presentaron por mucho tiempo los Cédigos penales, no solo
en Espafia, sino que en toda Europa. En dichos Cdadigos sélo se contemplaba
la hipotesis de que la violacion de un secreto se produzca por un empleado, es
decir, por una persona que tiene una obligacién contractual o laboral, dejando
sin regulacién los supuestos en que la infraccibn se ejecute por un tercero

competidor.

Al respecto Gomez Segade ha senalado que “no es exagerado
considerar la proteccion del secreto como un factor que impulsé en gran

medida el nacimiento de la legislacion represiva de la competencia desleal”3®

En este punto, consideramos importante sefialar que antes de regularse

la competencia desleal en Espafia se aplicaba el Articulo 1902 del Cddigo

3% Gomez Segade, José Antonio. Ob Cit. Pagina 266.
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Civil 3 que sefiala: “El que por acciébn u omisién causa dafio a otro,

interviniendo culpa o negligencia, esta obligado a reparar el dano causado”

Esta norma se hace insuficiente, porque no abarca todas las
situaciones de competencia desleal. Para la aplicacion de la norma civil, es
necesaria la concurrencia de elementos donde se destaca la intencionalidad y
el dafio. Y en competencia se entiende que los actos pueden causar dafo a
otro, pero para que el caso se considere como competencia desleal, el dafio

debe ser injusto.

Ademas, la norma es insuficiente porque podran existir situaciones en
las que una conducta desleal, no concurra la intencionalidad y el dafio, como
quien accidentalmente llega a conocer un secreto empresarial, y lo utiliza,

perjudicando a otro competidor.

La regulacion de la competencia desleal, aparece inicialmente en la Ley

de Propiedad Industrial del afio 1902, en sus Articulos 131 y siguientes.

El Articulo 131 sefialaba que: “Constituye competencia ilicita toda
tentativa de aprovecharse indebidamente de la reputacion industrial ajena
adquirida al amparo de la presente ley”. En este articulo, como norma genérica,
se pretendia incorporar los casos de infraccion a los secretos empresariales, y
esto, en razén de que no existia una norma especifica que contemplara la

violaciéon de dichos secretos como un supuesto de competencia desleal.

Sin embargo, esta norma no fue suficiente, su redaccion se estimo
confusa, porque solo define un supuesto de competencia ilicita, refiriéndose a
la “reputacion industrial ajena”, y la infraccion del Secreto Empresarial no tiene

por objeto aprovecharse de la reputacion ajena.

El Articulo 132 de esa misma Ley establecia “casos de competencia
ilicita”, en los que no se contemplaba la violacidn de secretos empresariales, y
respecto a esta norma surgieron discusiones en cuanto a considerar si se

trataba de una situacion de numerus clausus o de numerus apertus.

37 Equivale al Articulo 1382 del Codigo Civil francés
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La Ley de Propiedad Intelectual fue derogada por la Ley de Marcas de
1988, y actualmente rige en Espafia la Ley de Competencia Desleal del 10 de
Enero de 1991, que se inspira fundamentalmente de la Ley Suiza sobre
Competencia Desleal.

En la Ley de Competencia Desleal, se establece una norma que
constituye una clausula general prohibitiva de la competencia desleal. Con esto
se pretende terminar con los defectos que habia presentado el sistema

espafiol.

En efecto, el preambulo del Proyecto de Ley inicia con lo siguiente: “La
competencia desleal, aun constituyendo una pieza legislativa de importancia
capital dentro del sistema del Derecho mercantil, ha sido un sector del que
tradicionalmente ha estado ausente el legislador...”. Luego continua sefialando
que: “...En efecto las normas que tradicionalmente han nutrido dicha disciplina
se encontraban dispersas en leyes de distinta edad y procedencia;
contemplaban Unicamente aspectos parciales (y a menudo meramente
marginales) de esa vasta realidad que es la competencia desleal; respondian a
modelos de regulacién desfasados...”, para continuar con la expresién “... y, en
fin, eran normas que ni siquiera dentro de sus limitaciones podian considerarse

eficaces...”

Esta Ley inicia con disposiciones generales en el Capitulo 1, y luego en
el Capitulo Il, su Articulo 5, contempla una “Clausula General” que dispone:
“se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a
las exigencias de la buena fe”.

Luego entre los Articulos 6 al 17 la Ley tipifica actos de competencia
desleal. Estas actuaciones son las siguientes: Actos de confusion, Actos de
engafio, Obsequios, primas y supuestos analogos, Actos de denigracién, Actos
de comparacion, Actos de imitacion, Explotacion de la reputacion ajena,
Violacion de secretos, Induccion a la infraccion contractual, Violacion de

normas, Discriminacion y Venta a pérdida.

Si bien la ley tipifica cuales son las conductas que constituyen

competencia desleal, no se limita a ellas, porque establece en el Articulo 5 la
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clausula general, incluyendo todas las otras conductas no contempladas
especificamente. Ahora bien, esta clausula debe relacionarse con lo dispuesto
en el Articulo 2, parrafo 1 de la Ley, porque se considerara acto de
competencia desleal aquel que sea contrario a la buena fe, pero que ademas
se realicen en el mercado y con fines concurrenciales. Y luego el parrafo 2 del
Articulo 2, establece que: “Se presume la finalidad concurrencial del acto
cuando, por las circunstancias en que se realice, se revele objetivamente
idoneo para promover o asegurar la difusion en el mercado de las prestaciones

propias o de un tercero.”

En esta ley se destaca también el Capitulo Ill, que indica las acciones
derivadas de la competencia desleal. Su Articulo 18 prescribe: “Contra el acto

de competencia desleal podran ejercitarse las siguientes acciones:

1.  Accién declarativa de la deslealtad del acto, si la perturbacién
creada por el mismo subsiste.

2. Accién de cesacion del acto, o de prohibicion del mismo, si
todavia no se ha puesto en practica.

3. Accion de remocion de los efectos producidos por el acto.

4.  Accion de rectificacion de las informaciones engafiosas,
incorrectas o falsas.

5.  Accion de resarcimiento de los dafios y perjuicios ocasionados por
el acto, si ha intervenido dolo o culpa del agente. El resarcimiento podra incluir
la publicacion de la sentencia.

6. Accidon de enriquecimiento injusto, que solo procedera cuando el
acto lesione una posicion juridica amparada por un derecho de exclusiva u otra

de anéalogo contenido econémico”.

Esta Ley de Competencia Desleal espafiola, logr6 terminar con
importantes deficiencias que presentaba el sistema espafiol hasta ese
momento, pero aun con este merito se le ha criticado, fundamentalmente por
incorporar la buena fe objetiva, en la tan esperada clausula general del Articulo

5. Y esto es asi, puesto que en el derecho espafiol se ha entendido
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tradicionalmente la buena fe en su sentido subjetivo, es decir como la creencia
del sujeto de actuar en forma leal.

Por consiguiente el mencionado articulo no considera la intencionalidad,
elemento que en la mayoria de los casos de competencia desleal, esta
presente.

Sin duda el sistema espafiol no es perfecto, pero ha logrado superarse
con su evolucion legislativa. Hoy el Secreto Empresarial, se encuentra regulado
por las normas del Codigo Penal, y también por las normas sobre competencia
desleal.

Esta ultima ley ha sido fuertemente criticada porgue se le ha estimado
innecesaria, debido a que existia la Ley de Marcas, que derog6 los Articulos
131 y siguientes de la Ley de Propiedad Industrial estableciendo normas sobre
competencia desleal en los Articulos 87 a 89 (que posteriormente fueron
derogadas por la Ley de Competencia Desleal), y la Ley General de
Publicidad, que se refiere a la competencia desleal desde el punto de vista de
la publicidad. Amelia Martin Uranga® estima que “una adecuada aplicacion de
estas normas por los Tribunales hubiera permitido afrontar y resolver los
problemas que en la realidad del mercado plantean las practicas competitivas

desleales”

Pero mas alla de estas criticas, estimamos que su dictacién ha sido
finalmente positiva, porque establece un cuerpo unitario que se refiere a la
competencia desleal, salvando los vacios existentes, los que hasta esa fecha
debian ser solucionados por la jurisprudencia. Al estar regulada en distintas
leyes y materias, el asunto se encontraba fragmentado, y hoy encuentra
unidad, lo que también le entrega mayor fuerza para resolver las situaciones

que se presenten.

38 Martin Uranga, Amelia. Ob cit. Pagina 201.
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2. Situacion Norteamericana.

En Estados Unidos, pais que presenta un alto grado de
industrializacion, se hizo necesario entregar un resguardo a los secretos
empresariales, informacién valiosa para quien la posee, y esto comenzo a
surgir a nivel de jurisprudencia, hasta que llego a incorporarse legislativamente.

El concepto, y los requisitos que debe tener una informacion para
configurar el Secreto Empresarial se ha ido definiendo en forma paulatina, y
probablemente seguira cambiando con el tiempo, y las nuevas necesidades
que tengan las empresas.

El primer intento por lograr un concepto uniforme de Secreto
Empresarial, fue el “Restatements of Torts” del afno 1939. Debido a que esta
materia era tratada a nivel jurisprudencial, surgio la inquietud de académicos,
jueces y abogados por recopilar los principios de la doctrina y la jurisprudencia.

El “Restatements of Torts” fue durante cuarenta afos la mejor
definicién o aproximacion, a lo que se entiende por Secreto Empresarial. Alli se
establecio que la informacién debe reunir algunos requisitos para poder
calificarle de Secreto Empresarial. Estos requisitos son:

) Que la informacion sea secreta.

o Que se utilice actualmente.

) Que se utilice de manera continuada.

o Que implique novedad en algun grado (distinto de lo exigido para
una patente).

o Que el empresario adopte la diligencia razonable para evitar la

vulneracion del secreto.

En el comentario b) del Articulo 757 del Restatement se establece que
el Secreto Empresarial es “un proceso 0 mecanismo que se usa continuamente
en las empresas, incluida la informacion relativa a la venta de mercancias u
otras operaciones comerciales, tales como un cédigo para determinar
descuentos, bonificaciones, u otros extremos que se apliquen a una lista de
precios o catalogos, o una lista de clientes especializada, o un método de
contabilidad o gestion de oficinas”.
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En cuanto a la responsabilidad el “Restatements of Torts”, establece
que habra responsabilidad cuando un sujeto utilice un secreto ajeno sin la
autorizacion correspondiente. Y  habr4d que considerar si ademas esta
utilizaciébn del secreto constituye un abuso de confianza. También hay
responsabilidad si se accede a la informacion por medios ilegitimos.

Aqui por primera vez aparece la idea de “apropiacién indebida”; habra
responsabilidad cuando se utilice o revele un Secreto Empresarial sin la debida
autorizacion y en la medida que concurran las siguientes circunstancias:

a) Que el descubrimiento se realice por impropios medios.

b) Que su revelacibn o uso constituya un incumplimiento de la
relacion confidencial existente entre las partes, o

c) Que la informacién secreta proceda de una tercera persona que la
adquirié por medios ilegales o transgrediendo el deber de confidencialidad que
estaba obligado a mantener con un tercero, o

d) Que la informaciéon se adquiera con conocimiento del caracter

confidencial de la misma y que la revelacion se haya producido por un error.

Como se ha dicho el “Restatements of Torts” es el primer paso para
delimitar el Secreto Empresarial en Norteamérica, sin embargo ha recibido
criticas en el sentido que los conceptos que entrega son amplios, demasiado
geneéricos, y también porque en €l no se considera la proteccién de los secretos
empresariales como un incentivo o aporte para las investigaciones o el
desarrollo de nuevas tecnologias. En efecto, el “Restatements of Torts”
consagra la proteccion de los secretos empresariales, como una forma de
sancionar los abusos de confianza o la trasgresion del deber de confianza, y
también aplicar sancién a los casos de utilizacion de medios ilegitimos para la
obtencion del “secreto”.

En este sentido el Restatements olvida que la eficacia de las
actividades empresariales en su aspecto economico, asi como también el
desarrollo de nuevas tecnologias, hoy se ven fortalecidas entregando

proteccion al Secreto Empresarial.

Para corregir estos y otros inconvenientes, en 1979 surge la “Uniform

Trade Secrets Act’, con el objeto de unificar la legislacion de los diferentes
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Estados. Fue elaborada por la American Law Institute, y aprobada por la
Conferencia Nacional de Comisarios® contiene 12 secciones, y en ellas se
establecen pautas de interpretacién de los conceptos que se contemplan en el
texto. Fue modificada en 1985.

La “Uniform Trade Secrets Act’” y “Restatements of Torts” tienen el
mismo objetivo, pero la primera si tiene fuerza vinculante con lo que se evita
gue exista diversidad de interpretaciones judiciales.

La “Uniform Trade Secrets Act” entiende por Secreto Empresarial una
informacion de caracter industrial o comercial; y para que una informaciéon no
técnica se pueda contemplar dentro del Secreto Empresarial es necesario que
se trate de una informacion relevante para la empresa.

Ademas esa informacion debe tener un valor econdémico actual o
potencial. Y es necesario que quien detenta esa informacion realice un
esfuerzo razonable para mantenerlo en secreto.

Es importante destacar que la informacion debe ser concreta, esto se
desprende tanto del “Restatements of Torts” como de la “Uniform Trade
Secrets Act’, y la misma idea se ha repetido en distintas sentencias
norteamericanas. La jurisprudencia ha subrayado que la informacién debe ser
concreta, de manera que no basta una simple idea, teoria o posibilidad. Casos
como el “Epstein v. Dennison Mfg”; “WVekamaf Holland B.V. v. Pipe Benders,
Inc.”

Y esto lo podemos relacionar estrechamente con el valor econémico de
la informacion, puesto que si se tratara de un simple expectativa, es dificil
determinar el valor econémico de la misma, no podria hablarse de un valor
potencial puesto que la informacién propiamente tal ain no existe.

El sistema norteamericano permite considerar como Secreto
Empresarial la combinacién creativa de elementos de dominio publico, es
decir, pueden existir ciertas informaciones que se manejen publicamente, pero
que al relacionarlas de una manera creativa, llegando a una nueva aplicacion,
pueden ser incorporadas dentro del Secreto Empresarial.

Como se puede apreciar, el objeto del Secreto Empresarial en la

“Uniform Trade Secrets Act”, es amplio, ya que se contemplan de manera no

% Organo encargado de aprobar las Leyes Uniformes Estatales.
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taxativa formulas, dibujos, procesos de fabricacién, procedimientos, listas de
clientes, métodos de conservacion o tratamiento, maquinas, meétodos o
técnicas, y cada vez con mayor frecuencia, técnicas de programas de
ordenador “software”.

En cuanto al caracter secreto de la informacion, ha surgido el concepto
de relativo, esto significa que no es necesario que el secreto sea absoluto. Este
término se ha reflejado en la jurisprudencia y también en la doctrina; los
tribunales norteamericanos han adoptado el término “qualified™©.

La dificultad entonces es determinar el grado exacto de secreto que se
requiere, para que la informacién sea susceptible de proteccion.

La “Uniform Trade Secrets Act’, exige el valor econdmico actual o
potencial que esta dado por el hecho que la informacion no sea “conocida
generalmente”! ni de “facil acceso”?. Lo determinante, en este aspecto, es
qgue la informacién no sea conocida en el sector empresarial, en el que se
desenvuelve el titular del secreto. Por el contrario, si la informacion se puede
obtener facilmente no podra ser objeto de proteccion.

También se exige, siguiendo la linea del Restatements que el secreto
contemple novedad, que el propietario realice algun esfuerzo por mantener el
secreto. Delimitar estas caracteristicas ha sido una labor que se ha realizado a
nivel de Tribunales, éstos han observado el conjunto de circunstancias caso a
caso, para concluir si se trata o0 no de un secreto empresarial que merezca
proteccion. La jurisprudencia ha determinado que cuando la informacion es
revelada al publico en general, pierde su caracter de secreto, por tanto, no
puede ser calificada de Secreto Empresarial, y por consiguiente ya no sera
susceptible de proteccion.

La “Uniform Trade Secrets Act”, a diferencia del Restatement incorpora
el término “apropiacion indebida” 4 , y tiene como finalidad evitar
incumplimientos por abuso de confianza y la utilizacion de medios ilegitimos de
apropiacion de un secreto.

Es importante destacar de acuerdo a la “Uniform Trade Secrets Act’

existira apropiacion indebida cuando se “adquiere” el secreto por una persona

40 Que significa “secreto con limitaciones”
4 “Generally known”

42 “Readily ascertainable”

4 “Misappropiation”
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gue conoce o debe conocer que el secreto fue adquirido por medios ilegitimos.
De acuerdo a la Ley, entre estos medios se distinguen el robo, soborno, la
falsedad en documento o cualesquiera otras falsedades, el incumplimiento del
deber de confidencialidad o la induccién a dicho incumplimiento, el espionaje
efectuado por sistemas electrénicos u otros medios.

Luego de la adquisicion la Ley distingue como punibles el “uso” y la
“revelacion” del secreto, pero lo determinante para la legitimacién de la accion
es la “adquisicion”; de hecho se establece que habra responsabilidad respecto
del que se apropié de la informacion, sin considerar si se us6 o revelo el
secreto.

En Estados Unidos el rol primordial, en el ambito del Secreto
Empresarial, lo ha realizado la jurisprudencia, y en cuanto a su legislacién se
puede observar una tendencia hacia la unificacion, partiendo desde el
“‘Restatement of Torts”, siguiendo con la “Uniform Trade Secrets Act’,
reformada en 1985 y aceptada por la mayoria de los Estados norteamericanos.
Ademas debe considerarse el “Restatement (Third) of Unfair Competition” de
1995 que siguiendo la “Uniform Trade Secrets Act”, considerd la procedencia
de una accion de responsabilidad por apropiacién indebida de secretos

empresariales

3. Situacion en el Derecho Argentino.
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En Argentina, siguiendo la tendencia mundial, ha existido preocupacion
por evitar actos de competencia desleal, y en particular por la proteccion del
Secreto Empresarial.

El origen de esta materia estd en la Ley N° 11.723 de Propiedad
Intelectual del 28 de Septiembre de 1933, modificada por la Ley N° 25.036 de
1998, y por la Ley N° 25.487 del afio 2003.

Con posterioridad, en 1983 se publica la Ley sobre Lealtad Comercial
N° 22.802, y ya en 1994 con la Ley N° 24.425, mencionada en el Capitulo 1l de
este trabajo, se incorporan los resultados de la Ronda de Uruguay de
Negociaciones Comerciales Multilaterales y el Acuerdo de Marrakech por el
que se establece la Organizacién Mundial del Comercio (OMC)

Sin embargo, lo relevante en esta materia aparece con la Ley N° 22.802
sobre Lealtad Comercial y la Ley N° 24.766 de Confidencialidad sobre
informacion y productos que estén legitimamente bajo control de una personay
se divulgue indebidamente de manera contraria a los usos comerciales
honestos.

La Ley sobre Lealtad Comercial, es de fecha 5 de Mayo de 1983, y en
ella se van definiendo limites en materia de proceder en la comercializacion de
los productos; en efecto se sanciona la publicidad engafiosa. En esta ley se
distinguen cinco capitulos que son los siguientes:

Capitulo I: De la identificacién de mercaderias.

Capitulo II: De las denominaciones de origen.

Capitulo 11l De la publicidad y promocién mediante premios.

Capitulo IV: De las autoridades de aplicacion y sus atribuciones.

Capitulo V: Procedimiento.

Esta Ley no hace referencia al Secreto Empresarial, pero sin duda, se
comienza a vislumbrar en ella la idea del respeto a la moralidad de las
relaciones empresariales, en el sentido de configurar claramente la
identificacion de los productos, y al sancionar la publicidad engafiosa,
estableciendo un procedimiento para ello. Aqui se protege el consumidor, y de
paso establece el marco de actuar de los comerciantes.

Nos parece pertinente citar el Articulo 9 sobre publicidad engafiosa:

“‘Queda prohibida la realizacion de cualquier clase de presentacion, de
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publicidad o propaganda que mediante inexactitudes u ocultamientos pueda
inducir a error, engafio o confusidn respecto de las caracteristicas o
propiedades, naturaleza, origen, calidad, pureza, mezcla, cantidad, uso, precio,
condiciones de comercializacion o técnicas de produccion de bienes muebles,
inmuebles o servicios.” En virtud de esta norma se sancion0 la firma
“Telefénica Comunicaciones Personales S.A.”*4, por realizar una publicidad que
induce a los consumidores a engafio respecto de las tarifas aplicables a las
llamadas que se realizaran desde Uruguay. La publicidad sefialaba lo siguiente:
“Consumos Roaming Internacional. Si viaja a Uruguay, podra realizar llamadas
internacionales al precio del minuto de una llamada local...”

En el aviso publicitario no se aclaraba lo que debia entenderse como
llamada local, si era local de Argentina o de Uruguay. Es por esa razon, que la
empresa en cuestion fue sancionada, debido a que se estimdé que los
consumidores tienen derecho a recibir informacion veraz y solamente de esta
manera ellos podran evaluar el costo de oportunidad que implica la eleccion de
determinado servicio.

En materia de Secreto Empresarial, Argentina desde 1996 cuenta con
la Ley N° 24.766 de Confidencialidad sobre informacion y productos que estén
legitimamente bajo control de una persona y se divulgue indebidamente de
manera contraria a los usos comerciales honestos. Esta Ley fue sancionada el
18 de Diciembre de 1996 y promulgada el 20 de Diciembre de 1996.

En su Articulo 1° establece que: “las personas fisicas o juridicas
podran impedir que la informacién que esté legitimamente bajo su control se
divulgue a terceros o0 sea adquirida o utilizada por terceros sin su
consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honesto...”, y para
ello es necesario que esa informacion cumpla con los siguientes requisitos:

1.- Que sea secreta.
2.- Que tenga un valor comercial por ser secreta; y

3.- Que haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias,
para mantenerla, secreta, tomadas por la persona que legitimamente la

controla.

4 Conocida en Argentina como “Unifén”
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Este Articulo es practicamente idéntico al Articulo 39, punto 2 del
ADPIC.

El caracter de secreto tal como se ha establecido en Norteamérica se
refiere a que la informacion no sea conocida generalmente, ni que sea de facil
acceso para las personas que se desenvuelven en la actividad pertinente a la

informacion.

Ademas el Articulo 2°, indica los medios en que puede constar la
informacion protegida, y para ello entrega algunos ejemplos como:
documentos, medios electronicos 0 magnéticos, discos Opticos, microfilmes,
peliculas, y termina con la frase “u otros elementos similares”, dejando amplitud
para adecuarse a los nuevos adelantos que se produzcan y para no limitar el

tipo de informacion protegida.

Es importante destacar el Articulo 11 de la referida Ley que sefiala lo
siguiente: “La proteccidén conferida por esta ley no crea derechos exclusivos en

favor de quien posea o hubiera desarrollado la informacion.”

Por consiguiente el Secreto Empresarial no significa para su titular un
derecho de propiedad, la proteccion no deriva de un derecho de dominio, sino
de una relacion de confianza que surge en el ambito empresarial, y que es
necesaria para poder desarrollar una actividad econdémica con resultados

positivos.

Ademas, el mismo Articulo 11 establece las acciones que se pueden
ejercer en caso de infraccion. En efecto, se podran solicitar medidas cautelares
destinadas a hacer cesar las conductas ilicitas y/ o ejercer acciones civiles
destinadas a prohibir el uso de la informaciébn no divulgada y obtener la

reparacion economica del perjuicio sufrido.

En cuanto a la sancion se dispone que se aplicaran las normas del
Caddigo Penal Argentino, y otras normas penales concordantes para la violaciéon
de secretos, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que se incurra por la

naturaleza del delito.

Lo que ha ocurrido en Argentina es, conceptualmente, similar a lo que
ocurre en Estados Unidos, en definitiva para que una informacién tenga el

caracter de Secreto Empresarial debe cumplir los requisitos ya sefialados:
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secreto, valor economico, esfuerzo razonable por evitar el acceso a la
informacion.

Sin embargo, debe tenerse presente que en Argentina, a diferencia de
lo que ocurre en Norteamérica, se habla de valor comercial y no de valor
economico.

En Estados Unidos con la “Uniform Trade Secrets Act” se sustituye la
expresion “valor comercial” utilizada por el Restatement por “valor econémico
independiente actual o potencial’”, y esto en Norteamérica provoco
consecuencias a nivel practico; con la nueva expresion se busco establecer
gue aunque la informacién no tenga un valor comercial actual, igualmente se
puede clasificar como Secreto Empresarial si tiene un valor comercial en
potencia.

Ademas en Norteamérica al incorporar el valor econémico, se quiso
hacer referencia a que la informacién tiene ese valor porque ella no es de facil
acceso ni generalmente conocida, es decir el valor econémico deriva del
caracter secreto de la informacion.

Estimamos que en Argentina la expresién “valor comercial por ser
secreta”, no implica una limitacion, en ella también podria incluirse valores

econdémicos presentes y también valores futuros.

4. Situacion en Colombia.
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En Colombia, desde la década de 1980, existi0 preocupacion, por los
secretos empresariales. En esta época, el estudio se centraba en el Articulo 75
del Codigo de Comercio Colombiano que en su inciso tercero utilizaba la
expresion “secretos”.

Sin embargo, en esa fecha en la legislaciéon colombiana, no habia una
definicion de Secreto Empresarial, siguiendo lo que ocurria a nivel mundial,
debido a que era dificil encontrar un concepto.

El mencionado Articulo 75 se encontraba en el Titulo V sobre
Competencia Desleal del Cdédigo de Comercio Colombiano, sin embargo,
actualmente se encuentra derogado por la Ley N° 256 de 1996 sobre
Competencia Desleal. Esta ley en su Capitulo Il, titulado “Actos de
Competencia desleal”, dispone en su Articulo 16 sobre violacion de secretos
que: “Se considera desleal la divulgacion o explotacién, sin autorizacion de su
titular, de secretos industriales o de cualquiera otra clase de secretos
empresariales a los que se haya tenido acceso legitimamente pero con deber
de reserva, o ilegitimamente, a consecuencia de algunas de las conductas
previstas en el inciso siguiente o en el Articulo 18 de esta ley.”

Luego continua sefalando que: “Tendra asi mismo la consideracion de
desleal, la adquisicion de secretos por medio de espionaje o procedimientos
anélogos, sin perjuicio de las sanciones que otras normas establezcan.

Las acciones referentes a la violacién de secretos procederan sin que
para ello sea preciso que concurran los requisitos a que hace referencia el

articulo 2 de esta ley.”

Las referidas conductas del Articulo 18 de esta Ley se refieren a que se
considera desleal: “la efectiva realizacion en el mercado de una ventaja
competitiva adquirida frente a los competidores mediante la infraccion de una

norma juridica.
La ventaja ha de ser significativa.”

Como se puede apreciar esta ley no entrega un concepto de lo que
debe entenderse por Secreto Empresarial, y en este aspecto es pertinente una
norma del Codigo Penal colombiano que se refiere a la materia, y de la que se

puede inferir que el contenido del secreto se refiere a un descubrimiento,
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invencion cientifica, proceso o aplicacion industrial o comercial. Sin embargo,

no lo define, ni precisa el término.

El Cddigo Penal Colombiano, en su Titulo X, llamado “Delitos contra el
orden econdémico social’, establece el Articulo 308 que dispone lo siguiente:
“Violacion de reserva industrial o comercial. EI que emplee, revele o divulgue
descubrimiento, invencion cientifica, proceso o aplicacion industrial o comercial,
llegados a su conocimiento por razon de su cargo, oficio o profesion y que
deban permanecer en reserva, incurrira en prision de dos (2) a cinco (5) afios y

multa de veinte a dos mil (2.000) salarios minimos legales mensuales vigentes.

En la misma pena incurrird el que indebidamente conozca, copie u
obtenga secreto relacionado con descubrimiento, invencion cientifica, proceso

o aplicacién industrial o comercial.

La pena sera de tres (3) a siete (7) afios de prision y multa de cien (100)
a tres mil (3.000) salarios minimos legales mensuales vigentes, si se obtiene

provecho propio o de tercero.”

Antes de establecer este Articulo, la legislaciéon penal colombiana,
contemplaba una proteccion muy limitada para los secretos empresariales,
puesto que no se prescribia sancion para el empleado que hubiese accedido a

secretos empresariales sin autorizacién del empleador o de manera indebida.

Actualmente, se estima que este articulo contempla una proteccion mas
fuerte al establecer en su inciso segundo amplitud para sancionar a cualquier
persona que indebidamente tenga acceso a esa informacion y que luego

emplee, revele o divulgue ese conocimiento.

Sin embargo, aun con esta redaccion que hoy se encuentra vigente se
observan algunas deficiencias, y estas vienen dadas por la redaccion del

mentado articulo.

Como se ha podido observar, es de vital importancia que las
legislaciones incorporen en términos amplios el Secreto Empresarial, para que
la proteccion sea eficaz, ya que no bastaran normas penales, laborales, civiles,

si luego estas normas no pueden adaptarse a la realidad.

El articulo citado contempla la expresidon “indebidamente”. Esto podria
significar que quedaran fuera de la sancion, los terceros que accedan a la
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informacion sin saber del origen ilicito de la misma. Es decir, ese tercero podria
divulgar la informacién, sin ser sancionado, porque la horma no contempla esta
hipotesis.

Otra deficiencia deriva en determinar si este articulo protegera
informacion no industrial, pero que si afecten a una empresa, por ejemplo, si se
tratara de procedimientos administrativos. Y esto en definitiva, sera una labor

entregada a la jurisprudencia.

En cuanto a la proteccion laboral de los secretos empresariales, el
Articulo 62 del Cédigo Sustantivo del Trabajo Colombiano, establece que el
empleador puede terminar unilateralmente el contrato de trabajo si el trabajador

revela los secretos empresariales causando perjuicio a la empresa.

En efecto, el citado Articulo dispone que: “Son justas causas para dar
por terminado unilateralmente el contrato de trabajo:

8° El que el trabajador revele los secretos técnicos o comerciales o de a
conocer asuntos de caracter reservado, con perjuicio de la empresa.”

Respecto de esta norma, destaca la necesidad de que se cause
perjuicio para poner fin al contrato de trabajo, surge la interrogante entonces,
respecto de situaciones en que exista tentativa de revelar el secreto, y también
respecto de la revelacibn que no cause un perjuicio actual, pero que pueda
causar un perjuicio futuro. Esto en definitiva, debera ser resuelto por los

Tribunales colombianos.

Respecto de la situacion colombiana del Secreto Empresarial, no sélo
se puede encontrar referencia al tema en su legislacion interna, sino que
también existe una regulaciéon mas sistematica del Secreto Empresarial en la
Decision N° 486 de la Comunidad Andina. Colombia es un Estado Miembro

de dicha Comunidad.

La Comunidad Andina o Comunidad Andina de Naciones (CAN), es una
organizacion regional, econdmica y politica con entidad juridica internacional
creada por el Acuerdo de Cartagena, el 26 de Mayo del afio 1969. Tiene su

Sede en Lima, Perd.
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La Comunidad Andina es hoy una organizacion subregional con
personalidad juridica internacional integrada por Bolivia, Ecuador, Peru y

Colombia.

El 20 de Septiembre de 2006, mediante la Decision N° 645 del Consejo
de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comision, se le otorgé a Chile la

condicion de pais Miembro Asociado de la Comunidad Andina.

Respecto de la Decision 486 contempla 15 Titulos, donde destaca el
Titulo XVI, titulado “De la Competencia Desleal vinculada a la Propiedad

Industrial”.

Este Titulo XVI inicia con el Capitulo I, al que nombra: “De los Actos de
Competencia Desleal”, considerando desleal todo acto vinculado a la propiedad
industrial realizado en el d&mbito empresarial que sea contrario a los usos y

practicas honestos.

El Articulo 259, sefala algunos casos que se consideran actos de
competencia desleal vinculados a la propiedad industrial

Y en el Capitulo Il se desarrolla de manera especifica los Secretos

Empresariales. Esta materia se regula en siete Articulos, desde el 260 al 266.
El Articulo 260 define Secreto Empresarial:

“Se considerara como secreto empresarial cualquier informacién no
divulgada que una persona natural o juridica legitimamente posea, que pueda
usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea

susceptible de transmitirse a un tercero.”

Este Articulo complementa la legislacion interna colombiana, que no ha
entregado un concepto sobre la materia, terminando con la imprecision que se

mantuvo por afos.

Ademas establece cuales son los requisitos para que estemos frente a

un secreto empresarial:
1.- El carécter secreto
2.- Que tenga un valor comercial por ser secreto; y

3.- Que haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su

legitimo poseedor para mantenerla secreta.
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En este sentido se sefiala que la informacion de un Secreto Empresarial

podra estar referida a:
o La naturaleza, caracteristicas o finalidades de los productos;
o A los métodos o procesos de produccion; o,

° A los medios o formas de distribucibn o comercializacién de

productos o prestacion de servicios.

Se excluye del caracter de Secreto Empresarial, aquella informacion

gue deba ser divulgada por disposicion legal o por orden judicial.

En cuanto a la proteccion del Secreto Empresarial, el Articulo 262 se
refiere a ello, sefalando que: “Quien licitamente tenga control de un secreto
empresarial, estard protegido contra la divulgacion, adquisiciéon o uso de tal
secreto de manera contraria a las practicas leales de comercio por parte de

terceros.”

En particular, respecto del Secreto Empresarial, la Decision N° 486,

establece que constituyen competencia desleal los siguientes actos:

a) Explotar, sin autorizaciébn de su poseedor legitimo, un secreto
empresarial al que se ha tenido acceso con sujecién a una obligacion de

reserva resultante de una relacién contractual o laboral;

b)  Comunicar o divulgar, sin autorizacion de su poseedor legitimo, el
secreto empresarial referido en el inciso a) con animo de obtener provecho

propio o de un tercero o de perjudicar a dicho poseedor;

c)  Adquirir un secreto empresarial por medios ilicitos o contrarios a

los usos comerciales honestos;

d)  Explotar, comunicar o divulgar un secreto empresarial que se ha

adquirido por los medios referidos en el inciso c¢);

e) Explotar un secreto empresarial que se ha obtenido de otra
persona sabiendo, o debiendo saber, que la persona que lo comunicé adquirid
el secreto por los medios referidos en el inciso c¢), 0 que no tenia autorizacion

de su poseedor legitimo para comunicarlo;
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f) Comunicar o divulgar el secreto empresarial obtenido conforme al
inciso e), en provecho propio o de un tercero, o para perjudicar al poseedor

legitimo del secreto empresarial; o,

Un Secreto Empresarial se considerard adquirido por medios contrarios
a los usos comerciales honestos cuando la adquisicion resultara, entre otros,
del espionaje industrial, el incumplimiento de un contrato u otra obligacion, el
abuso de confianza, la infidencia, el incumplimiento de un deber de lealtad, o la

instigacion a realizar cualquiera de estos actos.

En cuanto a la duracién de la proteccion del Secreto Empresarial, esta
se mantendra mientras existan las condiciones establecidas en el Articulo 260,
esto es el caracter secreto, que tenga un valor comercial por ser secreto; y que
haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legitimo poseedor

para mantenerla secreta.

Ademas esta decision prevé la posibilidad de que el titular del Secreto
Empresarial pueda autorizar el uso de la informacion a un tercero, y sobre éste
sigue “vigente” la obligacion de no divulgar dicha informacion. Salvo que exista

una clausula que lo autorice a ello.

Esta Decisién ademas protege toda informacion que se debe incorporar
en una solicitud para ingresar en los Paises Miembros, productos
farmacéuticos, quimicos agricolas o nuevas entidades quimicas, cuando estos

datos supongan un esfuerzo considerable.
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5. Situacion de México.

Las primeras manifestaciones, en materia de propiedad industrial,
aparecen en el afio 1820, en que las Cortes Espafiolas a través de los
“Decretos de las Cortes” protegian los derechos de los inventores, otorgando la
exclusividad del uso por un plazo determinado.

Hacia el afio 1832 surgen las Secretarias de Fomento, Colonizacion e
Industria, las que dan origen a la Ley sobre Derechos de Propiedad de los
inventores o perfeccionadores de algun ramo de la industria. Esta ley no prevée
un examen de novedad, ni si la invencion es atil o no, s6lo se consideraban
otros aspectos, como si era contrario o no al orden y a las buenas costumbres,
para que ellas puedan ser o no aprobadas. Las invenciones tenian una
duracion de diez afios; si era una mejora, el plazo era de siete afos.

Durante el afio 1890, México adhiere al Convenio de Paris,
incorporando las licencias obligatorias e incluye las figuras de dibujos y
modelos industriales, otorgando 20 afios de proteccién a partir de la fecha legal
de presentacién de una patente.

En el Siglo XX, y especificamente, en el afio 1942, surge la Ley de
Propiedad Industrial que contiene en un solo ordenamiento disposiciones de
patentes y marcas. En esta ley se establece la obligatoriedad del examen de
novedad de las patentes y ante la falta de explotacion, después de 3 afios se
concede una licencia a quien lo solicite.

Hacia al afio 1976, surge la Ley de Invenciones y Marcas, siendo la
primera ley, que agrupa en un solo ordenamiento sanciones de caracter
administrativo y penal, y se establecen también areas excluidas de
patentabilidad, como por ejemplo, aquellas relacionadas con variedades
vegetales y razas de animales.

Posteriormente, en el afio 1991, a través de la Ley de Fomento y
Proteccion de la Propiedad Industrial, se contempla la creacion del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Esta ley fue promulgada el 27 de
Junio del afio 1991, la cual sustituy6 a la anterior Ley de Invenciones y Marcas
del afio 1976.
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Esta ley incorpora el concepto de secreto industrial. Se protegen las
patentes por veinte afios, a partir de la fecha legal de presentacién de la

solicitud.

La Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial establece en
su Articulo 7, la creacion del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
(IMPI), el cual se instituy0 por Decreto Presidencial el 10 de Diciembre de
1993, con el objeto de ofrecer apoyo técnico a la Secretaria de Comercio y
Fomento Industrial. Este Decreto define los objetivos y atribuciones que
detentaria el IMPI.

Posteriormente, la Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad
Industrial, fue reformada, mediante un Decreto publicado en el Diario Oficial de
la Federacion el 2 de Agosto de 1994, cambiando su nombre al de “Ley de la
Propiedad Industrial”. Como consecuencia de estas reformas, el IMPI se
convierte en la autoridad para administrar el Sistema de Propiedad Industrial,
de todo México.

Esta Ley de Propiedad Industrial de México publicada en el Diario
Oficial de la Federacion el 27 de Junio de 1991, sufrié su ultima reforma el 25
de Enero de 2006. Esta ley en su Titulo lll, titulado “De los Secretos
Industriales”, se refiere a esta materia en los Articulos 82 y siguientes.

En efecto, el Articulo 82 define el secreto industrial como: “toda
informacion de aplicacion industrial o comercial que guarde una persona fisica
o moral con caracter confidencial, que le signifique obtener o mantener una
ventaja competitiva o0 econdmica frente a terceros en la realizacion de
actividades econOmicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o
sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido
a la misma.”

Con anterioridad a la ley se encontraba referencia al secreto industrial
en los Cddigos penales. El Codigo Penal del Estado libre y soberano de
Jalisco, tipifica como delito la revelacién de secretos industriales. El Articulo
143 senala: “Se impondran de dos meses a un afio de prisidon al que sin justa
causa, con perjuicio de alguien y sin consentimiento, revele algun secreto o

comunicacion reservada que conoce o ha recibido con motivo de la confianza
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en él depositada. Estos casos soOlo se perseguiran por querella de la parte
ofendida”

La definicion que entrega el Articulo 82 de la Ley de Propiedad
Industrial de México, establece los elementos que permiten considerar a una
informacion con el caracter de secreto industrial, y como podemos ver, es
similar a lo que ocurre en los casos de los paises previamente citados; en
efecto es necesario que:

1.- La informacion tenga aplicacion comercial o industrial.

2.- Que tenga el caracter de confidencial.

3.- Que signifique una ventaja econémica.

4.- Que se tomen las medidas necesarias para mantenerlo en secreto.

El mismo Articulo ademas, exige que la informacion de un secreto
industrial necesariamente debera estar referida a:

o la naturaleza, caracteristicas o finalidades de los productos;

. a los métodos o procesos de produccion;

o a los medios o formas de distribucion o comercializaciébn de

productos o prestacion de servicios.

Ademas la norma, con el objeto de evitar confusiones establece
claramente lo que no se considera secreto industrial; y agui se comprende:

. aguella informacién que sea de dominio publico,

o la que resulte evidente para un técnico en la materia, con base en
informacién previamente disponible; o

o la que deba ser divulgada por disposicién legal o por orden

judicial.

En cuanto a la materialidad del secreto, el Articulo 83 dispone que la
informacion deberé constar en documentos, medios electronicos o magnéticos,
discos opticos, microfilmes, peliculas u otros instrumentos similares, y con esto
ultimo deja abierta la posibilidad de incorporar otros medios en el futuro.

México adopto y firmoé “El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos
de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio” ADPIC, y como una
expresion del mismo encontramos el Articulo 84 en el cual se establece que:
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“La persona que guarde un secreto industrial podra transmitirlo o autorizar su
uso a un tercero. El usuario autorizado tendra la obligacion de no divulgar el
secreto industrial por ningin medio. En los convenios por los que se transmitan
conocimientos técnicos, asistencia técnica, provision de ingenieria basica o de
detalle, se podran establecer clausulas de confidencialidad para proteger los
secretos industriales que contemplen, las cuales deberan precisar los aspectos
que comprenden como confidenciales.” Este Articulo es concordante con la
Seccion 7 del ADPIC, que se refiere a los secretos empresariales bajo la
denominacion “Informacion No Divulgada”.

La Ley en los Articulos 85 y 86 previene aquellas situaciones en la
cuales una persona tenga el deber de no divulgar una informacion, la que no
podra revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que
guarde dicho secreto, o de su usuario autorizado. Ademas sera responsable
del pago de dafios y perjuicios que le ocasione a dicha persona. También sera
responsable del pago de dafios y perjuicios la persona fisica o moral que por
cualquier medio ilicito obtenga informacion que contemple un secreto industrial.

Ademas, es preciso sefialar que la Ley de Propiedad Industrial, en el
Titulo VIl denominado “De la Inspeccién, de las Infracciones y Sanciones
Administrativas y de los Delitos”, especificamente en el Capitulo Il “De los
delitos” se distingue el Articulo 223 que sefiala que son delitos:

“IV. Revelar a un tercero un secreto industrial, que se conozca con
motivo de su trabajo, puesto, cargo, desempefio de su profesion, relacion de
negocios o en virtud del otorgamiento de una licencia para su uso, Sin
consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial, habiendo sido
prevenido de su confidencialidad, con el propésito de obtener un beneficio
econdémico para si o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la

persona que guarde el secreto;

V. Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento
de la persona que lo guarde o de su usuario autorizado, para usarlo o revelarlo
a un tercero, con el propoésito de obtener un beneficio econémico para si o para
el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto

industrial o a su usuario autorizado, y
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VI. Usar la informacién contenida en un secreto industrial, que conozca
por virtud de su trabajo, cargo o puesto, ejercicio de su profesion o relacion de
negocios, sin consentimiento de quien lo guarde o de su usuario autorizado, 0
que le haya sido revelado por un tercero, a sabiendas que éste no contaba
para ello con el consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial o
Su usuario autorizado, con el propdsito de obtener un beneficio econémico o
con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o

su usuario autorizado.”

México, asi como los casos de los paises previamente expuestos,
contempla los “secretos industriales” entregando una definicién, caracteristicas,
pero en su Ley de Propiedad Industrial, no contempla una forma efectiva, de
resguardo que permita probar al titular del secreto que es él quien detenta la

informacion.
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CAPITULO V: SECRETO EMPRESARIAL EN LA LEGISLACION
CHILENA.
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1. Situacién de la Propiedad Industrial en la Ley N° 19.039 de
Propiedad Industrial del afio 1991.

La Ley 19.039, se publica en 1991, luego de haber transcurrido
practicamente un afio de tramitacion de la misma, esta Ley viene a introducir
importantes modificaciones en materia de propiedad industrial en nuestro pais,
gue hasta esa fecha se encontraba regulada por el Decreto con Fuerza de Ley
958 del afio 1931.

En Chile, durante el afio 1840 aparece la primera Ley sobre Propiedad
Industrial, y luego en 1874 se dicta una Ley relativa a las marcas de fabrica y
comercio.

En el Siglo XX, especificamente en el afio 1925 se dicta el Decreto Ley
N° 588, que posteriormente en el afio 1931, es complementado con el Decreto
con Fuerza de Ley N° 291. Ambos cuerpos se refunden en un solo texto legal
que es el Decreto con Fuerza de Ley N° 958.

Cabe considerar que en el mensaje enviado por el Presidente de la
Republica a la Camara de Diputados, se sefialé como elementos importantes
para la tramitacion de esta nueva Ley, el establecer una modernizacion integral
al sistema sobre propiedad industrial como también al régimen del
otorgamiento y ejercicio de los derechos originados en los privilegios que
amparan la capacidad creadora y aptitud inventiva de las empresas, todo lo
anterior con el fin de acrecentar la real competitividad de los productos
nacionales tanto en el mercado interno como en el extranjero.

Es, por lo anteriormente expuesto, que en el propio mensaje se propone
a la consideracién del poder legislativo, las medidas destinadas a consolidar el
ordenamiento juridico, que reemplaza en su totalidad y en forma metddica, la

legislacién vigente desde el afio 1931 sobre propiedad industrial.

Si quisiéramos enunciar los objetivos que este proyecto persigue o
perseguia en sus inicios se encuentran:

1.- Otorgar una adecuada proteccién a los distintos elementos que
conforman la propiedad industrial, estableciendo un amplio reconocimiento al
derecho de propiedad que la Constitucion Politica otorga a las creaciones que

significan un verdadero y novedoso avance técnico.
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2.- El establecimiento de medios sustantivos y procesales idoneos para
la defensa de ese derecho.

3.- Un plazo razonable para el ejercicio de tales derechos.

4.- Y por ultimo, establecer una justa regulacién entre los derechos del

titular y el resto de la comunidad.

En el Proyecto de la Ley 19.039, podemos establecer como principio
inspirador, las modernas consideraciones doctrinarias sobre el derecho de la
propiedad industrial, y que permiten (a juicio del gobierno), fortalecer los
privilegios otorgados, y a la vez, entregan al Estado los instrumentos
necesarios para su accion rapida y eficaz cuando el ejercicio de esos derechos
han sido sobrepasado por su titular.

Ahora bien, en el Proyecto es posible apreciar, desde un punto de vista
formal, que articula de manera logica y coherente las distintas materias
involucradas en la propiedad industrial, es asi entonces como podemos
encontrar un Titulo I, que establece normas comunes sobre la materia, en el
cual se establecen reglas basicas aplicables a todos los privilegios para
continuar, en forma separada, con disposiciones especificas, referidas a cada
uno de los privilegios industriales entre los cuales, a esa época se distinguian:
patentes de invencion, modelos utilidad y disefios industriales. Finalmente se
establecen las necesarias disposiciones derogatorias y transitorias.

En esta época se consideran dentro de la proteccién, siendo algo nuevo
en ese entonces, a cierto tipo de invenciones, como es el caso de las bebidas y
articulos de consumo o alimenticios, y los medicamentos de toda especie, asi
como también a las preparaciones farmacéuticas medicinales, y las
preparaciones, reacciones y combinaciones quimicas que estaban prohibidas
por la legislacion vigente.

Se estima que la patentabilidad de estas invenciones, ademas de
obedecer a una tendencia uniforme en los paises, con un gran grado de
desarrollo, recoge con exactitud el espiritu de la carta fundamental respecto de
la debida proteccién consagrada para la propiedad industrial.

Cabe sefialar que con esta Ley N° 19.039, se regula por primera vez en

Chile la relacion que se origina entre un empleador y su empleado-inventor,
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normativa que ademas se hace extensiva a las obligaciones civiles que puedan
generar efectos similares.

Por ultimo, es necesario también agregar, que este proyecto establece
los mecanismos de salvaguardia para aquellos casos en que los titulares de los
privilegios incurran en abuso monopdlico, o cuando el ejercicio de los derechos
concedidos afecten las garantias basicas consagradas por la Constitucion
Politica del Estado.

Por tanto, y en virtud de lo anteriormente expuesto este Proyecto de
Ley vino a constituir en ese entonces, un sustancial avance en la consolidacion
del proceso econdmico, pues permite crear un sistema de propiedad industrial,
que garantice no solamente una adecuada proteccion a sus titulares, sino que
también incentive la inversibn en actividades de investigacién y desarrollo,
fomente la innovacion tecnoldgica, induzca al inventor o creador (a cambio de
una proteccion temporal) a hacer publica su idea, permitiendo la difusion del
conocimiento y establezca un adecuado equilibrio entre los derechos de
quienes realizan una actividad inventiva y creativa y la sociedad que les
reconozca por ello un privilegio temporal.

La Ley de Propiedad Industrial N° 19.039, se dividia en 8 titulos, de la
siguiente manera:

Titulo I: Normas Comunes.

Titulo 1l: Marcas Comerciales.

Titulo 1ll: Patentes de Invencion.

Titulo IV: Modelos de Utilidad.

Titulo V: Disefos Industriales.

Titulo VI: Invenciones de Servicio.

Titulo VII: Disposiciones Finales.

Titulo VIII: Disposiciones Transitorias.

Especificamente, el Titulo I, comienza estableciendo normas generales
de la Ley, determinando el &mbito de aplicacion. Incluye dentro de los
privilegios industriales: las marcas comerciales, las patentes de invencion, los
modelos de utilidad, los disefios industriales y otros titulos de proteccion que la

ley pueda establecer.
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En su Articulo 2, indica que toda persona puede gozar de derechos de
propiedad industrial siempre que se haya concedido el titulo de proteccién
correspondiente.

Este articulo no establece limitacion alguna para las personas, porque
no contempla incapacidades absolutas ni relativas, y en este sentido es
concordante con lo dispuesto en la Constitucion, en su Articulo 19 N° 24.

La Ley establece como oOrgano competente, al Departamento de
Propiedad Industrial, dependiente del Ministerio de Economia, Fomento y
Reconstruccién, para otorgar los titulos y demas servicios de propiedad
industrial.

Luego establece un procedimiento para la tramitacion de las solicitudes.
Este se inicia con la solicitud presentada al Departamento de Propiedad
Industrial, y una vez aceptada, se exige la publicacion en el Diario Oficial, y
desde alli corre un plazo de treinta dias para que se presente oposicion por
terceros interesados. En el caso de las patentes el plazo era mayor, esto es, de
sesenta dias.

Vencidos esos plazos, la Ley ordenaba practicar un informe pericial, a
fin de comprobar que las patentes de invencion, los modelos de utilidad y los
disefos industriales cumplan con los requisitos exigidos.

En caso de existir oposicion se conferia traslado, y en el evento de
existir hechos pertinentes, sustanciales y controvertidos, se abre un término
probatorio.

En los Capitulos siguientes, la Ley se refiere especificamente a las
marcas comerciales, patentes de invencion, modelos de utilidad, disefios

industriales, invenciones de servicio, estableciendo en cada caso lo siguiente:

Marcas Comerciales: “Bajo la denominacién de marca comercial se
comprende todo signo visible, novedoso y caracteristico que sirva para

distinguir productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales.”

Patentes de Invencidn: “Se entiende por invencién toda soluciéon a un
problema de la técnica que origine un quehacer industrial. Una invencion podra

ser un producto o un procedimiento o estar relacionada con ellos. Se entiende
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por patente el derecho exclusivo que concede el Estado para la proteccion de

una invencion.”

Modelos de Utilidad: “Se consideraran como modelos de utilidad los
instrumentos, aparatos, herramientas, dispositivos y objetos o partes de los
mismos, en los que la forma sea reivindicable, tanto en su aspecto externo
como en su funcionamiento, y siempre que ésta produzca una utilidad, esto es,
que aporte a la funcién a que son destinados un beneficio, ventaja o efecto

técnico que antes no tenia.”

Disefios Industriales: “Bajo la denominacion de disefio industrial se
comprende toda forma tridimensional asociada o no con colores, y cualquier
articulo industrial o artesanal que sirva de patron para la fabricacion de otras
unidades y que se distinga de sus similares, sea por su forma, configuracion
geomeétrica, ornamentacion o una combinacion de éstas, siempre que dichas
caracteristicas le den una apariencia especial perceptible por medio de la vista,

de tal manera que resulte una fisonomia original, nueva y diferente.”

Invenciones de Servicio: “En los contratos de trabajo y prestacion de
servicios, cuya naturaleza sea el cumplimiento de una actividad inventiva o
creativa, la facultad de solicitar el privilegio asi como los eventuales derechos
de propiedad industrial, perteneceran exclusivamente al empleador o a quién

encargo el servicio, salvo estipulacion expresa en contrario.”

Esta Ley significa un avance, puesto que en ella se actualizan
conceptos, se reconoce como privilegio los Modelos de Utilidad, que a esa
fecha ya tenian importancia econdmica, y es por eso que se les otorga
proteccion. También se establecen invenciones de servicio. Sin embargo, no se
hace referencia al Secreto Empresarial.

En Chile, no existia norma alguna que se refiriera al Secreto
Empresarial, el término ni siquiera era contemplado en nuestra legislacién. Por
consiguiente, en esta época solo podemos considerar alguna referencia en el
Articulo 284 del Coddigo Penal. El citado Articulo prescribe que: “El que

fraudulentamente hubiere comunicado secretos de la fabrica en que ha estado
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0 estad empleado, sufrira la pena de reclusion menor en sus grados minimo a
medio o multa de once a veinte unidades tributarias mensuales.”

Ademas, dado los constantes avances de la tecnologia, la ciencia, y las
nuevas invenciones, la Ley N° 19.039 se torno insuficiente, y esto se vio
acrecentando por los compromisos adquiridos por Chile, en el marco de la
OMC, contenidos en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), que fue ratificado
por Chile y publicado el 17 de Mayo de 1995, y en donde se establecian plazos
para que los paises signatarios de la OMC armonizaran sus legislaciones a
dicho acuerdo.

Ademas en Septiembre del afio 2000, los paises de la Comunidad
Andina, aprobaron la Decision N° 486, que ajusta la legislacion andina en
materia de propiedad intelectual. No hay que olvidar que a Chile, en virtud de la
Decision N° 645 se le otorga la condicion de Pais Miembro asociado de la
Comunidad Andina.

Estas, y otras consideraciones llevaron a presentar un proyecto que
modificara el sistema de propiedad intelectual en Chile, y particularmente la Ley
N° 19.039.
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2. Modificaciones que introduce la Ley 19.996 del afio 2005, a la

Ley de Propiedad Industrial. Incorporacion del Titulo VIII.

En atencibn al nuevo escenario internacional en el cual se ve
enfrentado nuestro pais por las razones previamente expuestas, los multiples
acuerdos a los cuales ha adherido, sumado a la evolucion economica y la
globalizacion de los mercados, se hace necesario redefinir el sistema de
propiedad intelectual, y en particular el sistema de propiedad industrial.

Esto lleva a idear la Ley N° 19.996 que modifica la Ley de Propiedad
Industrial N° 19.039.

En este sentido, se estima fundamental la inversion en investigacion y
tecnologia, porque esto permitirA en mayor medida el anhelado desarrollo
econdmico, por esta razén es de vital importancia proteger a quienes destinan
trabajo y esfuerzo a las nuevas invenciones.

La globalizacion de los mercados exige a nivel internacional,
constantemente adecuar los conceptos, y para ello es necesaria una normativa
gue se adopte a las nuevas realidades.

El Mensaje enviado por el Presidente de la Republica al Congreso, de
fecha 4 de Octubre de 1999, sefiala que: “Son precisamente los sistemas,
conformados por las distintas categorias de derechos intelectuales, los que en
definitiva permiten, por una parte, la incorporacion segura y eficaz de las
creaciones del intelecto humano a la dinamica del mercado, y por otra, la
convivencia de los intereses de los titulares del conocimiento protegido con los
intereses de los demas agentes individuales y colectivos concurrentes al

ejercicio libre del comercio.”

En dicho mensaje, se estiman como fundamentos de la iniciativa los
siguientes:

1.- Necesidad de adecuar la legislacion interna: En este sentido se
pretende adecuar la hasta entonces vigente, Ley N° 19.039, entre otros
cuerpos normativos a las exigencias y requerimientos vinculantes para Chile.

2.- Suscripcion del Acuerdo de Marrakech: En efecto, con fecha 17
de Mayo de 1995, se publico el Decreto N° 16 del Ministerio de Relaciones
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Exteriores, que promulgo el acuerdo de Marrakech, por el que se establece la
Organizacion Mundial del Comercio, y los Acuerdos Anexos 1A, 1B, 1C, 2y 3.

3.- Aplazamiento de aplicacién del Acuerdo de Marrakech: Que
tenia como fecha de vencimiento el 1 de Enero de 2000, Chile debia contar con
una legislacion que armonizara con las obligaciones contraidas. El Acuerdo de
Marrakech disponia que todos los paises Miembros en desarrollo, estaban
habilitados para aplazar en cuatro afios, a partir del 1 Enero de 1996, la
aplicacion del Acuerdo. De esta manera, era necesario contar con una
legislacién arménica a partir del 1 de Enero del afio 2000.

4.- La propiedad intelectual como instrumento de desarrollo y
mercados: El Mensaje estima de importancia la propiedad intelectual,
entendiéndole como un instrumento de desarrollo y consolidacion de los
mercados nacionales y globales; y esto ha impulsado a reformar la normativa,
con plena conciencia de que en ellas se comprometen los legitimos intereses
de los titulares de derechos intelectuales, asi como los de los competidores,
consumidores y del sistema econdémico en general.

5.- Incumplimiento de la Seccion 7, Articulo 39 del ADPIC: Esta
también fue una de las razones que se consideraron para modificar la Ley N°
19.039; era urgente adecuar nuestra legislacién a lo sefialado en la Seccién
sobre Proteccion de la Informacion No Divulgada, debido a que este era uno
de los puntos débiles en la legislacion nacional vigente en esa época, y Chile
no podia omitir esta situacién. Los derechos de propiedad intelectual en el
marco internacional debian considerarse en la nueva normativa, y mas aun los
derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, considerando
que el ADPIC, regula cuestiones relacionadas con el control de las practicas
anticompetitivas en las licencias contractuales y con la observancia de los

derechos de propiedad intelectual.

Es asi, como con fecha 11 de Marzo del afio 2005 se publica en el
Diario Oficial la Ley N° 19.996, que modifica y complementa la Ley 19.039
sobre Propiedad Industrial. Esta Ley finalmente entra en vigencia el 1° de
Diciembre del 2005 mediante la publicacién de su reglamento.

Con esta Ley se incorporan como objetos de proteccion, los disefios

industriales, las topografias o trazados de circuitos integrados, las indicaciones
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geograficas y las denominaciones de origen, asi como también se contemplan

normas especificas sobre proteccion de los secretos empresariales.

Las modificaciones introducidas por la Ley 19.996 pueden dividirse en
tres grupos:

1.- Se incorporan nuevas categorias de derechos de propiedad
industrial.

2.- Mejoras de normas sustantivas y de procedimientos de registro
establecidas en la Ley 19.039.

3.- Mejora de los procedimientos para la observancia de los derechos.

En cuanto al primer aspecto, la primitiva Ley reconocia como objeto de
registro a las marcas, frases de propaganda, invenciones, modelos de utilidad y
disefios industriales, y a ellas, con la modificacién, se incorporan los dibujos
industriales, los esquemas de trazado de circuitos integrados, indicaciones
geograficas y denominaciones de origen.

i) Dibujos Industriales: Estan tratados en los Articulos 62 a 67 del
Titulo V. Se entiende por dibujo industrial toda disposicién, conjunto o
combinacion de figuras, lineas o colores que se desarrollen en un plano para
Su incorporacion a un producto industrial con fines de ornamentacion y que le
otorguen, a ese producto, una apariencia nueva.

Al establecer los dibujos industriales, incorpora dentro de la proteccion
a las figuras o adornos bidimensionales, de este modo ya no se limita a las
formas tridimensionales de los disefios industriales. Con lo anterior, y de
acuerdo al Articulo 62 inciso final, es posible proteger a los estampados en
géneros, telas u otros materiales. La proteccién se otorga por un periodo no

renovable de 10 afios.

ii) Esquemas de trazado o topografias de los circuitos integrados:
Se regula en el Titulo VII, en los Articulos 73 y siguientes. La Ley entiende por
circuito integrado un producto, en su forma final o intermedia, destinado a

realizar una funcion electronica, en el que los elementos, -al menos uno de los
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cuales debera ser activo, y alguna o todas las interconexiones- formen parte
integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza material.

De acuerdo al Articulo 74 se entendera por esquema de trazado o
topografia de tales circuitos integrados, la disposicion tridimensional de sus
elementos, expresada en cualquier forma, disefiada para su fabricacion. La
proteccion se otorga por un periodo no renovable de diez afios contados desde
la fecha de presentacion de la solicitud de registro o de la primera explotacion
comercial en cualquier parte del mundo. Esta solicitud puede presentarse antes
de iniciar la explotacibn comercial o bien dentro de los dos afios siguientes,
contados a partir de la fecha de explotacion.

Es necesario que sean originales para que obtengan proteccion.

iii) Indicaciones geogréaficas y denominaciones de origen: Estan
tratadas en el Titulo IX, en los Articulos 92 y siguientes. Indicacion geografica
es aquella que identifica un producto como originario del pais o regi6on o
localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputacibn u otra
caracteristica del mismo sea imputable, fundamentalmente a su origen
geografico.

Por denominacion de origen se entiende aquella que identifica un
producto como originario del pais, o de una region o de una localidad del
territorio nacional, cuando la calidad, reputacién u otra caracteristica del mismo
sea imputable fundamentalmente a su origen geografico, teniendo en
consideracion, ademas, otros factores naturales y humanos que incidan en la
caracterizacion del producto.

Tanto en las indicaciones geograficas como en las denominaciones de
origen es fundamental que la calidad, reputacion o caracteristica especial de
los productos se encuentre vinculada a su origen geografico, pero en las
denominaciones de origen ademas, es necesario, que la calidad, reputacion o
caracteristica especial de los productos sea atribuible, también a otros factores
naturales y humanos que incidan en sus particularidades.

Tradicionalmente se incluian dentro de las denominaciones de origen

los vinos y bebidas alcohdlicas, como es el caso del “pisco”.
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Con la nueva Ley, que establece conceptos amplios, se entiende que
pueden incorporarse otros conceptos como los “Dulces de La Ligua’,

“Aceitunas de Azapa”, “Sandias de Paine”, etcétera.

Respecto de las Marcas Comerciales, la Ley establece lo siguiente:

Las marcas no distintivas, aquellas que son genéricas, descriptivas, no
pueden ser registradas, pero esta nueva Ley, dispone que este tipo de marcas,
podran ser inscritas, en la medida que hayan adquirido “distintividad” por medio
del uso en Chile, esto se conoce con el nombre de “secondary meaning”

Esto significa una novedad, porque se incluye a todas las marcas que
por ser genéricas no podian inscribirse, y ahora tienen la posibilidad de lograr
una inscripcion y para esto es necesario que hayan adquirido cierta relevancia
en el mercado.*® Para lograr este objetivo las empresas pueden utilizar la
publicidad para que su marca adquiera relevancia.

La nueva Ley ademés permite que las marcas registradas que
adquieran notoriedad, puedan impedir el registro de otros signos idénticos o
similares aunque se trate de rubros diferentes, porque para que se pueda
impedir el registro bastard con que exista alguna conexion, y que exista
posibilidad de lesionar los intereses del titular de la marca ya registrada.

Ademas, la Ley entrega proteccion para aquellas marcas que no estan
registradas pero que son utilizadas con relevancia en el mercado nacional.
Para incluir este punto la Ley consideré lo que la jurisprudencia ya venia
reconociendo.

La nueva normativa, termina con un problema practico que se habia
producido al permitir el registro de marcas por clase. Con anterioridad a la Ley
se permitia el registro de marcas de productos o establecimientos comerciales
o industriales cubriendo una o mas clases completas, con lo que cubria
innumerables productos para los que realmente no se usaba la marca. Con la
nueva Ley, es necesario indicar en la solicitud de marcas los productos
especificos que se identificaran con la marca, o que seran vendidos o

fabricados con la marca de establecimiento comercial o industrial.

45 Como es el caso de HOME CENTER.
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La nueva Ley ademas, simplifica el procedimiento de registro, ya que se
suprimié la facultad del Conservador de Marcas, para rechazar una solicitud,
puesto que ahora sélo podra analizar los requisitos formales de la solicitud,
favoreciendo con ello la celeridad del proceso.

También se favorece a la celeridad del proceso, con la eliminacién de
la facultad del Jefe de Departamento de Propiedad Industrial para rechazar de
oficio una solicitud de marcas. Actualmente, si el Jefe del Departamento de
Propiedad Industrial considera que hay razones para rechazar una solicitud de
oficio, tiene la obligacién de comunicarlo por escrito al solicitante, quien tendra
la posibilidad de exponer lo que estime pertinente a su favor. Esto tiene
importancia porque en la resolucién definitiva que se adopte, no podré
rechazarse la solicitud por una causal distinta de las contempladas en las

observaciones del Jefe del Departamento.

Las modificaciones que la Ley introduce en materias de patentes son
las siguientes:

1° Permite patentar microorganismos nuevos Yy procedimientos
biolégicos. Articulo 37, letra b.4®

2° Respecto del plazo de proteccion, éste se aumenta a veinte afios
contados desde la fecha de presentacion de la solicitud respectiva. Junto con
ello la Ley establece que se aplica éste plazo a las patentes de invencién
concedidas entre el 1 Enero del 2000, hasta la fecha de entrada en vigencia de
la nueva Ley, y en este caso el plazo se cuenta desde la fecha de presentacion
de solicitud, a menos que resulte inferior el plazo computado conforme al
sistema antiguo en cuyo caso rige este ultimo.

3° Se protege la novedad de la invencion eliminando la “patente
precaucional’, ya que la nueva Ley establece que ciertas divulgaciones de la
invencion realizada durante los seis meses previos a la presentacion de la
solicitud de patente no afectaran la novedad de la invencion.

4° Se suprime la patente de revalida, ya no es posible otorgar

proteccion a patentes que se habian concedido en el extranjero cuyo plazo de

46 E| citado articulo sefiala que para estos efectos, un procedimiento esencialmente bioldgico es el que
integramente en fenémenos naturales, como los de cruce y seleccion
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prioridad habia expirado, por el plazo de proteccion restante de la patente
extranjera.

5° Se suprime la patente de mejoras. Estas patentes se otorgaban
solamente a los titulares con el objeto de obtener proteccion para las
modificaciones realizadas a invenciones ya registradas. Actualmente cualquiera
podra proteger este tipo de modificaciones.

6° Se establece que el plazo para demandar la nulidad de una patente
sera de cinco afios, con esto la Ley entrega estabilidad a los derechos ya

concedidos (antiguamente el plazo era de diez afos).

La nueva Ley modifica ademas el procedimiento de registro:

En cuanto a los recursos, se contempla la posibilidad de recurrir de
Casacion en el Fondo ante la Corte Suprema en contra de la Sentencia de
Segunda Instancia dictada por el Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial. Con
esto termina la limitacion establecida en la primitiva Ley N° 19.039, que sélo
contemplaba la posibilidad de acceder a los Tribunales Superiores de Justicia a
través del Recurso de Queja en que era necesario probar una falta o abuso
grave.

Ademas se aumenta el monto de los tributos de presentacién y registro
de derechos de propiedad industrial:

a) Para las patentes de invencién, modelos de utilidad y disefios
industriales, la suma se aumenta de 1 a 2 UTM por cada cinco afios de
concesion.

b) Respecto de las marcas comerciales de productos y servicios la
suma es de 3 UTM por cada diez afios.

C) Esquemas de trazado de circuitos integrados, el monto es de 2
UTM.

d) Indicaciones geograficas y denominaciones de origen el monto
sera de 3 UTM.

La nueva Ley denomina Tribunal de Propiedad Industrial al antiguo
Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial, aumentando ademas el numero de
ministros que ahora funcionaran en dos salas. Esto favorece a la celeridad del

proceso porque los plazos de tramitaciéon y fallo son menores.
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En cuanto a la proteccion de derechos la nueva Ley, extiende la
proteccion penal de los derechos bancarios aumentando, las penas por
infraccion a los derechos de marcas o de patentes.

La Ley establece una limitacion a los derechos que derivan de una
marca o patente inscrita, lo que se traduce en que el titular que ha vendido
legitimamente su producto no podra impedir que terceros usen la marca o
comercialicen los productos.

Actualmente basta un instrumento privado suscrito ante notario, para
celebrar contratos sobre derechos de propiedad industrial, con ello la Ley
termind con la exigencia de la escritura publica para estos casos.

Un aspecto relevante de la nueva Ley, es que establece acciones
civiles, para los casos de infraccion a los derechos de propiedad industrial que
con anterioridad se perseguian principalmente por via penal.

La Ley establece la posibilidad de dictar medidas precautorias y
prejudiciales, esto se contempla para aquellos casos en que exista una
infraccibn de derechos de propiedad industrial, y el tiempo desde esta
infraccion hasta obtener una resolucion definitiva, pueda causar perjuicio al
afectado, o bien, la resolucion no pueda tener aplicacion debido a este
transcurso de tiempo.

Estas medidas pueden solicitarse antes o durante el juicio. El Titulo X,
denominado “De la observancia de los Derechos de Propiedad Industrial”, en
su parrafo 2°, titulado “De las medidas precautorias”, Articulo 112, dispone que:
“... Sin perjuicio de otras medidas precautorias, el Tribunal podra decretar las

siguientes:

a) La cesacion inmediata de los actos que constituyan la presunta
infraccion;

b)  El secuestro de los productos objeto de la presunta infraccion y de
los materiales y medios que sirvieran principalmente para cometerla.
Tratdndose de signos distintivos, podra ademas decretarse el secuestro de los
envases, embalaje, etiquetas, material impreso o de publicidad que posean el
signo motivo de la presunta infraccion;

c) Elnombramiento de uno o mas interventores;
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d) La prohibicion de publicitar o promover, de cualquier manera, los
productos motivo de la presunta infraccion, y

e) La retencién, en poder de un establecimiento de crédito o de un
tercero, de los bienes, dineros o valores que provengan de la venta o

comercializacion de dichos productos, en cualquier forma.”

Respecto de las medidas prejudiciales el parrafo 3° de este Titulo,
sefiala que podran solicitarse como tales, las precautorias sefialadas
precedentemente y las medidas contemplados en los Titulos IV y V del Libro

Segundo del Caodigo de Procedimiento Civil.

En cuanto a la Indemnizacién de Perjuicios, el Articulo 108,
trata el asunto, estableciendo una opcién para el demandante, ya que éste
podr4 demandar la indemnizacion de perjuicios en conformidad a las reglas
generales, o segun las siguientes reglas:

a) Las utilidades que el titular hubiera dejado de percibir como
consecuencia de la infraccion;

b) Las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia
de la infraccion;

c) El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del
derecho por el otorgamiento de una licencia, teniendo en cuenta el valor
comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se

hubieran concedido.

Ademés de lo expuesto, la Ley N° 19.996, introduce a la Ley de
Propiedad Industrial los Secretos Empresariales.

Al respecto, el Titulo VIII, se titula de la siguiente manera: “De los
secretos empresariales y de la informacion presentada a la autoridad para la
obtencién de registros o autorizaciones sanitarios”.

El Parrafo 1°, llamado de los secretos empresariales, en su Articulo 86,
entrega un concepto de Secreto Empresarial, como “todo conocimiento sobre
productos o procedimientos industriales, cuyo mantenimiento en reserva

proporciona a su poseedor una mejora, avance o ventaja competitiva”
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Se puede observar que este concepto acogido por nuestra legislacion,
no viene a innovar en esta materia, puesto que su redaccion sigue los patrones
establecidos por la doctrina, cumpliendo los requisitos de ser oculto, tener
significaciébn econdmica y la voluntad del empresario de mantenerlo en secreto.
Ademas, en cierta medida, este concepto es concordante con lo dispuesto en
el ADPIC, en su Seccién 7, Articulo 39, N° 2.47

Luego, la Ley considera que hay violacién de un secreto empresarial
cuando existe adquisicidn ilegitima, divulgacién o explotacion sin autorizacion
de su titular. En efecto, el Articulo 87 prescribe que: “Constituira violacién del
secreto empresarial la adquisicién ilegitima del mismo, su divulgacién o
explotaciéon sin autorizacién de su titular y la divulgacion o explotacion de
secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legitimamente pero
con deber de reserva, a condicion de que la violacion del secreto haya sido
efectuada con animo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de
perjudicar a su titular.”

Aparece también una innovacion, debido a que con la modificacion se
contemplan distintas medidas civiles eficaces para la persecucion de los ilicitos
y la obtencion de indemnizaciones. El Articulo 88 dispone que: “Sin perjuicio de
la responsabilidad penal que corresponda, seran aplicables a la violacién del
secreto empresarial las normas del Titulo X, relativas a la observancia de los

derechos de propiedad industrial”.

47 «Las personas fisicas y juridicas tendran la posibilidad de impedir que la informacién que esté
legitimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su
consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos, en la medida en que dicha
informacion:

a) sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuracion y reunion precisas de sus
componentes, generalmente conocida ni facilmente accesible para personas introducidas en los circulos
en que normalmente se utiliza el tipo de informacion en cuestion; y

b) tenga un valor comercial por ser secreta; y

¢) haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la
persona que legitimamente la controla.”



122

En efecto, el Titulo X, se titula “De la observancia de los derechos de
propiedad industrial”’, en cuyo Parrafo 1, se tratan las acciones civiles.

El Articulo 106 prescribe: “El titular cuyo derecho de propiedad industrial
sea lesionado podr4a demandar civilmente:

a) La cesacion de los actos que violen el derecho protegido.

b)  Indemnizacion de los dafios y perjuicios.

c) La adopcién de las medidas necesarias para evitar que prosiga la
infraccion.

d) La publicacion de la sentencia a costa del condenado, mediante
anuncios en un diario a eleccion del demandante.

Esta medida sera aplicable cuando la sentencia asi lo sefiale

expresamente.”

Ademas, el Articulo 107 seflala que las acciones sefialadas
precedentemente se tramitardn conforme al procedimiento sumario, y
corresponderan a cualquiera que tenga interés en deducirla, sin perjuicio de la
accion penal que pueda proceder.

Respecto al Secreto Empresarial, hasta antes de las modificaciones
introducidas a la Ley N° 19.039, la regulacion que méas se acercé a ese tema
se encuentra en el Articulo 284 del Cdédigo Penal, que sanciona al que
fraudulentamente hubiere comunicado secreto de fabricas en que ha estado o
estd empleado, ubicado en su Titulo VI referido a los Crimenes y Simples
Delitos relativos a la industria, al comercio y a las subastas publicas.

Si bien, esta Ley genera una innovacion en materia de Secreto
Empresarial, ya que incorpora un capitulo referido al tema, creemos que
finalmente la proteccion de los secretos empresariales, no sera eficaz, debido a
gue no establece un sistema de registro de los mismos, la carga de resguardo
y probatoria, entonces recaera en el empresario, quien debera acreditar que él
era el titular del secreto, en caso de ser vulnerado.

Este punto es el que ha sido criticado fuertemente por el empresariado,
quienes han sefalado que serd necesario que el empresario que detente el
secreto, lo describa y lo resguarde bajo medidas de proteccidon extremas, como
por ejemplo, otorgarle fecha cierta en una Notaria Publica, guardarlo en una

caja de seguridad.
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En la practica es necesario entonces, que la empresa incorpore en los
contratos de trabajo una clausula de confidencialidad, para aquellos
trabajadores que tengan acceso a la informacion. Sin embargo, estimamos,
que surge la dificultad de hacer aplicable esta clausula cuando el trabajador ya
no forma parte de la empresa.

Esta materia normalmente, afecta a aquellos trabajadores que ocupan
altos cargos de empresas, donde tienen acceso facilmente a informacion que
puede ser considerada privilegiada. En estas situaciones los contratos de
trabajos son extensos, con un gran numero de clausulas.

Si bien estos trabajadores gozan de algunos beneficios, como el de
tener un feriado méas prolongado, sus derechos laborales, en estricto rigor, se
ven vulnerados, a pesar de ser ellos irrenunciables, y mas aun se transgreden
normas constitucionales, pues en dichas clausulas se afecta la libertad de
trabajo, ya que el trabajador de esa empresa se compromete no sélo a no
revelar informacion, sino que también a que después de finiquitada la relacion
laboral, no prestara servicios para otra empresa similar, o de la competencia.

Estas clausulas son cada vez mas frecuentes en este tipo de cargos,
donde el trabajador no debe revelar informacién, y tampoco puede incorporarse
a otra empresa de similares caracteristicas.

Ahora bien, si este tipo de clausula se vulnera estando vigente la
relacion laboral, se podra recurrir a la norma del Articulo 160 N° 2 del Cdédigo
del Trabajo, que reza de la siguiente manera:

“El contrato de trabajo termina sin derecho a indemnizacion alguna
cuando el empleador le ponga término invocando una o mas de las siguientes
causales:

2.- Negociaciones que ejecute el trabajador dentro del giro del negocio
y que hubieren sido prohibidas por escrito en el respectivo contrato por el
empleador”.

En la mayoria de los contratos de trabajo de esta naturaleza se
incorpora dicha prohibicién por escrito, pero en el evento de no ser estipulada
se podra hacer aplicable el numeral 7 del mismo Articulo que se refiere al
incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. Hacemos

presente, que este caso es poco frecuente.
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La dificultad, surge entonces para aquel trabajador que vulnera esta
clausula una vez finiquitada la relacion laboral. En esta situacion, la empresa
demandara por la via civil, debido a que esta sera su Unica alternativa cuando
la relacion laboral se encuentre agotada, en este caso se demanda una
indemnizacion de perjuicios, cuyo monto muchas veces se incorpora en forma
estimativa, previamente en los contratos.

Frente a esta demanda, el trabajador tendra como alternativa presentar
un recurso de proteccion, por cuanto las clausulas que contienen estos
contratos de trabajo tienden a vulnerar con creces no sélo los derechos
laborales sino que también las garantias constitucionales del trabajador. Desde
un punto vista jurisprudencial, se ha podido observar, que estos recursos de
proteccién son acogidos por las razones previamente expuestas.

Ahora bien, es preciso sefialar, que no serd conveniente para este
trabajador, vulnerar estas clausulas, o reclamar sus derechos laborales,
puesto que estos cargos son altamente rotatorios, de manera que este tipo de
ejecutivo puede ver afectada su credibilidad y honestidad para incorporarse

nuevamente a una empresa.



125

3. La Nueva Ley de Competencia Desleal.

Chile suscribioé durante el afio 1991, el Convenio de Paris, y con esto
asumio la obligacién entregar herramientas de proteccién frente a la
competencia desleal. La vulneracion de los secretos empresariales es un acto
de competencia desleal.

Quien transgrede el deber de secreto incurre en una conducta contraria
a la buena fe o a las buenas costumbres, lo que genera un clima de
incertidumbre y desconfianza en los distintos agentes del mercado. Como
consecuencia de esto, la productividad econdmica baja.

Con el fin de evitar estos comportamientos el legislador necesita regular
aguellos actos constitutivos de competencia desleal, estableciendo sanciones
para quienes incurran en ellos.

Como se indic6 en el Capitulo Il, en su punto 7°, en Chile se encuentra
el Decreto Ley N° 211 sobre protecciéon de libre competencia, donde se
distingue el deber de confidencialidad.

En nuestro pais, de manera muy reciente, se ha dictado una Ley de
Competencia Desleal. Es asi como en Febrero de este afio 2007, se publico en
el Diario Oficial, la Ley N° 20.169, la llamada Ley de Competencia Desleal. Este
proyecto de competencia desleal, considerd elementos de las leyes espafiola,
argentina, colombiana, sobre la materia, existiendo entre ellas gran similitud en

el desarrollo de algunas materias.

3.1 Proyecto de Ley.

Se puede apreciar en el Mensaje de esta nueva Ley, las principales

razones que impulsaron al legislador regular sobre esta materia, y que no es
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otra razén que adecuar nuestra legislacion a las nuevas tendencias mundiales
que al respecto rigen.

Asi en la exposicion de los motivos de la misma, se sefiala la cada vez
mayor preocupacion que los distintos ordenamientos juridicos demuestran por
la proteccidn de los agentes participes en actividades econémicas.

Se agrega ademas, que en los actuales tiempos, en los que Chile se
inserta con fuerza en el mercado internacional, a través de diferentes tratados,
es necesario que se realice un esfuerzo adicional para regular materias que
carecian de regulacién sistematica, de manera de permitir a los agentes de
mercado actuar con la seguridad de que se protegeran valores como la buena
fe, y la leal y honesta competencia econdmica.

También cabe recordar que nuestra Constitucion Politica garantiza la
libertad para emprender actividades economicas, siempre que no sean
contrarias a la moral, al orden publico o a la seguridad nacional, y que éstas se
realicen respetando las normas legales, existiendo claramente un llamado del
constituyente para que el legislador proceda a dictar los marcos juridicos
necesarios, para el desarrollo de las actividades garantizadas en el Articulo 19
N° 21 de la Constitucién Politica de la Republica.

Sefiala también el Mensaje de este Proyecto de Ley, que la nueva
normativa abordard los distintos contenidos de la manera mas general posible y
en donde en conjunto con otros elementos como es la buena fe, la honestidad
en materia comercial, concepto de gran adaptabilidad en el tiempo, y en
concordancia con las demas disposiciones del Proyecto dara origen una
nutrida jurisprudencia, que hara posible que la legislacion, no quede atras ante
la aparicion de nuevos hechos, en un area esencialmente dindmica, como la
destinada a la produccion y comercializacion de bienes y servicios,
constituyéndose ademas en una herramienta que permita a los productores
pequefios, medianos y grandes, real incentivo para agregar valor a sus

productos redundando en la distincion de los mismos frente a la competencia.

En el periodo de tramitacién de esta Ley, no estuvo exento de ciertas
dificultades sobre todo en lo que dice relacion con:
a) el ambito de aplicacion de la Ley de Competencia Desleal.

b) ytodo lo referente a la imposicion de multas.
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Es asi como el Senador José Garcia, integrante de la comision mixta
analizo las discrepancias que del entonces Proyecto de Ley genero tanto en la
Cémara de Diputados como en la Camara del Senado.

Asi respecto de la iniciativa, seflald6 que ésta adecuaba “nuestra
legislacion por cuanto, tenemos regulados todos los atentados a la libre
competencia, a la proteccion de los consumidores, a la propiedad intelectual e
industrial pero no tenemos una legislacion para enfrentar la competencia
desleal que consiste en utilizar actitudes tramposas para ganar posiciones del
mercado”.

Ahora bien, desde el punto de vista de su &mbito de aplicacion, preciso
que las normas del Proyecto estaran enfocadas a “dejar claras vy tipificar muy
bien las conductas de competencia desleal para que no se produzcan
confusiones y no quede duda a quien acudir, porgue en los casos que afectan
la libre competencia se recurre al Fiscal Nacional Econdmico, en la proteccion
al consumidor se recurre al Servicio Nacional del Consumidor y en el caso de
patentes y marcas estan sus respectivas leyes”.

El Proyecto viene en complementar la Ley que crea el Tribunal de
Defensa de la Libre Competencia y la Ley de Proteccion de los Derechos del
Consumidor.

Lo anterior, se fundamenta en la necesidad de proteger, en forma
integral, los distintos agentes que participan en la actividad econémica, ya que
la competencia desleal es un fendbmeno complejo, que puede afectar la libre
concurrencia en el mercado y perjudicar a los consumidores.

Por esta razon, la iniciativa propone que la competencia para
conocer de estas causas corresponda a los tribunales civiles, quienes conocen
de las acciones que esta Ley concede, en la forma del procedimiento sumario,
contemplado en el Codigo de Procedimiento Civil, otorgando a las partes el

recurso de apelacion, con preferencia para su vista en el Tribunal de Alzada.

En Cuanto a la Ley de Competencia Desleal se puede sefialar lo

siguiente:
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1° Esta Ley tiene por objeto sancionar todos los actos de competencia
desleal efectuados con el objeto de captar clientela de un agente del mercado a
otro.

2° Los actos de competencia desleal son definidos, en general, como
conductas contrarias a la buena fe o a las buenas costumbres, que por medios
ilegitimos, persigan desviar clientela de un agente del mercado. Viene a
constituir un instrumento para reparar dafos causados.

3° La competencia desleal a diferencia de la libre competencia, la cual
busca resguardar un interés publico, se preocupa del por qué no hay
competencia y sanciona la falta de competencia. En cambio, la competencia
desleal, se preocupa del co6mo se esta compitiendo, se sanciona el exceso en
la competencia.

4° Es importante sefalar que tanto la libre competencia y la
competencia desleal, tienen intersecciones, asi:

a) Un mismo acto puede ser desleal y contrario a la libre
competencia.

b) EIl Articulo 3, letra C, del DL N° 211 sanciona como _actos

contrarios a la libre competencia, los de competencia desleal que tengan por

objeto alcanzar, mantener o incrementar una posicion dominante.
c) ElArticulo 2, letra A, de la Ley N° 20.169, admite expresamente la

compatibilidad de acciones.

Ahora si analizamos la Ley N° 20.169 que esta vigente, se estructura
de la siguiente manera:

Posee tres capitulos:

Capitulo |  Normas Generales.
Capitulo Il De la Competencia Desleal.
Capitulo Il De las Acciones, Procedimientos, Tribunal

Competente y Sanciones

El Articulo 3 sefala que se entiende como acto de competencia desleal,
toda conducta contraria a la buena fe o a las buenas costumbres que, por

medios ilegitimos, persiga desviar clientela de un agente del mercado.
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El Articulo 4 sefiala que, en particular, y sin que la enumeracion sea
taxativa se consideraran actos de competencia desleal los siguientes:

a) El aprovechamiento de la reputacion ajena.

b)  Difusién que induce a error.

c) Publicidad falsa o denigratoria.

d) Injurias o agravios.

e) Publicidad comparativa.

f) Induccién a incumplimiento de contrato.

g) Abuso de acciones judiciales.

Asimismo esta Ley de Competencia Desleal, regula en su Capitulo III
las “acciones”, que pueden ejercerse contra los actos de competencia desleal,
pudiendo substanciarse de manera conjunta o separada. Estas acciones son:

a) Accion de cesacion del acto o prohibicion del mismo, aun si no
se ha puesto en practica.

b)  Accién declarativa de acto de competencia desleal.

c) Accion de remocion de los efectos producidos por el acto.

d)  Accion de indemnizacién de perjuicios ocasionados por el acto.

Las tres primeras acciones pueden ser ejercidas incluso por
asociaciones gremiales, cumpliendo los requisitos fijados por la Ley.

Ademas se contempla que en caso que la conducta o el perjuicio
producido, resulte grave se puede imponer una multa de hasta 1.000 UTM por
el Tribunal de la Libre Competencia, previo requerimiento del Fiscal Nacional
Econdmico.

En cuanto al tribunal competente para conocer de estas materias,
segun el Articulo 8 de esta Ley, serd el Juzgado de Letras en lo civil del
domicilio del demandado o del actor, a eleccion de este ultimo.

El presidente del Tribunal de la Libre Competencia, seialé que el
Decreto Ley N° 211, sélo sanciona practicas de competencia desleal que
pueden impedir, restringir o entorpecer la libre competencia, porque son
realizadas con el objeto de alcanzar, mantener o incrementar una posicion
dominante en un determinado mercado, todas aquellas practicas que no tengan

este objeto, son cubiertas por la nueva Ley de Competencia Desleal N° 20.169.
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3.2 Secreto Empresarial en la Ley de Competencia Desleal, y

Conflicto de normas sobre Competencia Desleal.

Respecto de la violacion de los secretos empresariales, el Proyecto de
Ley originalmente contemplaba lo siguiente:

“Articulo 9°: Se considera desleal la divulgacion o explotacion, sin que
medie la autorizacion del titular, de secretos industriales o cualquier otra
especie de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso
legitimamente, con deber de reserva, o ilegitimamente a consecuencia de la
utilizacion de espionaje industrial, sin perjuicio de lo que otras normas
establezcan, o actividades similares con el fin de perjudicar al titular del secreto

o de obtener provecho propio o ajeno.”

Esta norma es similar a lo que ocurre en Colombia, con la Ley N° 256
del afio 1996 sobre Competencia Desleal, que dispone en su Articulo 16 sobre
violacion de secretos que: “Se considera desleal la divulgacién o explotacion,
sin autorizacion de su titular, de secretos industriales o de cualquiera otra clase
de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legitimamente pero
con deber de reserva, o ilegitimamente, a consecuencia de algunas de las

conductas previstas en el inciso siguiente o en el articulo 18 de esta ley.”

Sin embargo, este Articulo 9 no estuvo de exento de polémica, en la
tramitacién del proyecto, lo que se tradujo en que en el proyecto definitivo, el
Articulo fue eliminado, y el Capitulo Il de la Ley, actualmente sefiala que se
entiende que en general, es acto de competencia desleal toda conducta
contraria a la buena fe o a las buenas costumbres que, por medios ilegitimos,

persiga desviar clientela de un agente del mercado.

En cuanto a cuales son los actos de competencia desleal, estos estan
sefalados en el Articulo 4, pero este tiene la particularidad de sefialar en forma
expresa (que esa enumeracion no es taxativa, dejando amplitud para

incorporar otras conductas.

Es pertinente, sefialar aqui la opinion del entonces el Fiscal Nacional
Econdmico Sefior Pedro Mattar, quien durante la Discusion General del

Proyecto de Ley que regula al Competencia Desleal, llevada a cabo en la
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Comisiéon de Economia Fomento y Desarrollo expreso lo siguiente: En cuanto
a la tipificacion de las conductas, parece estrictamente necesario tener una
lista taxativa, de manera de evitar la proliferacién de figuras, con el riesgo de
gue se cree incertidumbre sobre lo que se puede y no se puede hacer en
materia de negocios, lo que puede llevar a una paralizacion del normal
desenvolvimiento del mercado. Agregd que hay que legislar al respecto y que
lo ideal seria, para no causar un desincentivo econémico y, por ende, no limitar
la posibilidad de competir, que quedaran claras las figuras de competencia
desleal en la Ley y, en consecuencia, no establecer normas que den una
discrecion muy grande al juez, por lo que es fundamental establecer una cierta
tipologia en estas cuestiones, ya que se esta frente a delitos civiles. Si se
observa nuestro Cddigo Civil, se encuentra que las figuras estan claramente
indicadas, respecto de los delitos civiles, porque se puede caer en un
desincentivo a la propia actividad econdémica, en donde los agentes se podrian
inhibir de efectuar ciertas actividades, ya que sentirian que los podrian
sancionar con el pago de indemnizaciones de perjuicios por una determinada

accion.

El original Articulo 9 del proyecto, durante la tramitacion del mismo pasé
al Articulo 8, y en el Segundo Informe de la Comision de Economia, recaido en
el Proyecto de Ley, en segundo tramite constitucional, sobre competencia
desleal, se sefialé que el texto de la norma aprobada en general por el Senado

erala siguiente:

“Articulo 8°.- Se considera desleal la divulgacion o la explotacion, sin
que medie la autorizacion del titular, de secretos industriales o de cualquier otra
especie de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso

legitimamente, con deber de reserva.”.

Los Senadores sefiores Cariola, Garcia y Orpis, presentaron una

indicacion, correspondiente a la N° 13, para sustituirlo por el siguiente:

“‘Articulo 8°.- Se considera acto de competencia desleal toda
explotacion, sin que medie la autorizacién del titular, de secretos industriales o
de cualquiera otra especie de secretos empresariales a los que se haya

accedido ilegitimamente, o de manera licita pero con deber de reserva.”.
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Se estimO que con esta redaccion propuesta, se intentaba comprender
exclusivamente aquello que queda excluido de la Ley sobre Propiedad
Industrial; considerandola como “una hipoétesis muy reducida, de caracter casi
académico”, como la que contempla la legislacion alemana, esto es, la
explotacion comercial de un secreto al cual se accedié por medio ilegitimo
(espionaje), y que no esta amparado por la propiedad industrial, podria dar

lugar a una figura de competencia desleal.

La Comision estimé que, en ese sentido, resulta mas conveniente

incorporar la figura en la Ley sobre Propiedad Industrial.

Es por esta razon que finalmente esta indicacion fue retirada por sus
autores. Y en votacion, la Comisién rechazé el Articulo 8° del texto aprobado
en general por el Senado, por la unanimidad de sus miembros presentes,
Honorables Senadores sefiores Cariola, Garcia (Presidente), Gazmuri, Orpis y

Vasquez.

Actualmente la Ley de Competencia Desleal, no se refiere
expresamente a la violacion de los secretos empresariales como un acto
constitutivo de competencia desleal, sin embargo, entendemos que esta
situacion igualmente se encontraria comprendida en la Ley, ya que los citados

Articulos 3 y 4 son de corte general, permitiendo incorporar esta figura.

Entendemos que la violacion de un secreto empresarial es una
conducta contraria a la buena fe o a las buenas costumbres, y por consiguiente

también se enmarcaria en lo que actualmente sefiala el Articulo 2 de la Ley.*®

Este Proyecto de Ley fue criticado fuertemente por el empresariado, ya
gue con él se corria el riesgo de tener una regulacion excesiva en materias que
ya estan debidamente reguladas, lo que trae como consecuencia una

superposicion de normas econdmicas. En efecto, la Camara de Comercio de

48 “Una conducta podra ser calificada como un acto de competencia desleal conforme a las disposiciones
de esta ley aunque resulten procedentes respectos de esa misma conducta, y ante los tribunales
competentes, una 0 mas de las siguientes acciones:

a) Lasreguladas en el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Economia,
Fomento y Reconstruccion, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto
ley N° 211, de 1973, sobre libre competencia.

b) Lasreguladas en la ley N° 19.496, que establece normas sobre proteccién de los derechos de los
consumidores.

c) Las reguladas en la ley N° 17.336, sobre propiedad intelectual, o en la ley N° 19.039, sobre
propiedad industrial”
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Santiago durante el afo 2006 sefald que: “Esto amenaza con una
superposicion de la normativa economica, tornando mas compleja la
administracion de la justicia en materias tan diversas como lo son los tribunales

competentes, las acciones reparatorias y las fechas de prescripcion”.

Durante el Segundo Tramite Constitucional de este proyecto en el
Senado, se distingue el Segundo Informe de la Comisién de Economia. En ese
momento el Senado habia aprobado el Articulo 2 en los siguientes términos:
“Esta Ley se aplicara a los casos de competencia desleal que estén fuera del
ambito de actuacién del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia,
contemplando en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005, del Ministerio de
Economia Fomento y Reconstruccién, o de la aplicacion de la Ley N° 19.496,

que establece normas sobre Protecciéon de los Derechos de los Consumidores”.

Respecto de este Articulo se presentaron dos indicaciones, la N° 3, que
tiene su origen en los Senadores Parra y Vasquez, que finalmente fue
rechazada. Y la indicacion N° 4 de los Senadores Cariola, Garcia y Orpis, que

proponen sustituir dicho Articulo 2, por el siguiente: “Esta ley no es aplicable:

a) Si el acto de competencia desleal se pretende calificar como un
acto contrario a la libre competencia, segun las disposiciones del decreto con
fuerza de ley N° 1 de 2005, del Ministerio de Economia, Fomento y
Reconstruccién, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado, del
decreto ley N° 211, de 1973.

b) Si el afectado ejerce algunas de las acciones contempladas en la
ley N° 19.496, que establece normas sobre proteccion de los derechos de los

consumidores.

c) Si el afectado ejerce alguna de las acciones contempladas en la
ley N° 17.336, sobre propiedad intelectual o en la ley N° 19.039 sobre

propiedad industrial.”

Estos autores sefialaron que el objeto del Articulo 2 era delimitar los
ilicitos contra la competencia desleal, contra los derechos de los consumidores,
contra la libre competencia, con el fin de circunscribir el &mbito del ilicito de

competencia desleal como un ilicito con caracteristicas propias.
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Ellos estimaron en este momento, que el Proyecto se fundaba en dos

supuestos:

1.- Que los actos de competencia desleal que tienen efectos en materia
de libre competencia deben ser conocidos privativamente por el Tribunal de

Defensa de la Libre Competencia.

2.- Que los ilicitos contra los derechos de los consumidores, son
exclusivamente conocidos por los tribunales y siguiendo los procedimientos de
la Ley N° 19.496, sobre Proteccién de los Derechos de los Consumidores.

Con esto se considerd que la redaccion del Articulo 2 recientemente
seflalada, amenazaba con crear permanentes e innecesarios conflictos
respecto del tribunal competente, por cuanto se vulneran varios bienes juridicos
protegidos. De esta manera, parece inevitable que los actos de competencia

desleal generen concurso de acciones.

Finalmente, con el proposito de evitar dificultades tendientes a
determinar el tribunal competente y la legislacion aplicable, los parlamentarios
sefialaron que era conveniente redactar el articulo como una disposicion que

entrega una opcion a los afectados por un acto de competencia desleal.

El Senador sefior Vasquez, estimé que la redaccion propuesta por la
indicacién sefialada, contempla el caracter residual de este Proyecto de Ley.
Ademas para aquellos casos o situaciones que no resulte claro cual es el
ordenamiento vulnerado, quien tenga la legitimacion activa sera quien optara,
pero una vez que ejerza esta opcion, las restantes jurisdicciones quedaran

excluidas.

Los Senadores, finalmente, tomando en consideracion diversos
aspectos, incluyendo los ya sefalados, estimaron que la norma fuese
redactada en los siguientes términos “positivos”, y que es el que actualmente

se encuentra vigente:

Articulo 2: “Una conducta podra ser calificada como un acto de

competencia desleal conforme a las disposiciones de esta Ley aunque resulten
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procedentes respectos de esa misma conducta, y ante los tribunales

competentes, una 0 mas de las siguientes acciones:

a) Las reguladas en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005, del
Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccién, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 211, de 1973, sobre libre

competencia.

b) Las reguladas en la Ley N° 19.496, que establece normas sobre

proteccion de los derechos de los consumidores.

C) Las reguladas en la Ley N° 17.336, sobre propiedad intelectual, o

en la Ley N° 19.039, sobre propiedad industrial”

De esta manera, el legitimado activo tendra la posibilidad de optar por el
Tribunal en que pretenda ejercer sus acciones, de acuerdo a lo estime que sea

de mejor conveniencia.

3.3 Prescripcion de las Acciones.

Finalmente, respecto de la prescripcion, las acciones de competencia
desleal, previstas en las letras Ay C del Articulo 5, prescriben en el plazo de
un afio contando desde la fecha en que finaliza la realizacion del acto de
competencia desleal, o desde que fue conocido, si ello ocurri6 con

posterioridad.

La Accion de indemnizacion de perjuicios prevista en la letra D del

Articulo 5 prescribe en el plazo de cuatro afios contado del mismo modo.

El ejercicio de alguna de las acciones previstas en la letra A y C del
Articulo 5, interrumpira el plazo de prescripcion de la accion de indemnizacion

de perjuicios.
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Conclusiones.

La proteccion del Secreto Empresarial, nace como una necesidad de dar
una respuesta a los conflictos que surgen en las ciudades que cada dia
estdn mas industrializadas, es decir tanto para aquellas que ya detentan
un alto grado de industrializacibn como para las sociedades que estan
en vias de ello, como en el caso chileno.
El Secreto Empresarial, es un concepto reciente, que merece regulacion
toda vez, que él permite que la actividad econdmica se desarrolle de
manera creciente, puesto que facilitara al poseedor del mismo actuar
con mayor seguridad en su actividad industrial.
El resguardo del Secreto Empresarial, permite trabajar en un clima de
confianza, lo que favorece a la moralidad de las relaciones
empresariales, y al actuar de buena fe, porque en el evento de que se
produzca una violacién del secreto empresarial, el titular afectado podra
ejercer las acciones pertinentes, reparando los dafios que se le
ocasionen.
Existe discordia en la doctrina para entregar un concepto especifico y
universal de Secreto Empresarial, pero podemos concluir que si existen
elementos comunes a los distintos conceptos, ellos son:

a) El caracter oculto de la informacién.

b) El valor econémico actual o potencial.

c) La voluntad del titular de mantener esa informacion como

confidencial.

Nuestra legislacion, en la Ley de Propiedad Industrial N° 19.039,
modificada por la Ley N° 19.996, define el Secreto Empresarial,

cumpliendo con los requisitos mencionados en el punto anterior, por
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consiguiente el concepto de la legislacion chilena, es actual y es amplio
lo que le permitira adaptarse a la cambiante realidad.

A nivel internacional, existe una creciente preocupacion, por entregar
proteccion al Secreto Empresarial, y es asi como el ADPIC, contempla
una seccion dedicada a la materia. En este sentido de acuerdo a lo
expuesto en el Capitulo 1V, podemos ver que la realidad de los paises
como México, Colombia y Argentina ha sido entregar proteccién a nivel
de normas penales, laborales y a través de una ley especifica de
propiedad industrial. Si bien los distintos paises se han preocupado por
entregar un concepto, definir cuando se aplica, establecer acciones y
tribunales competentes, no han establecido un sistema eficaz de registro
del Secreto Empresarial, cuestion que es de vital importancia en materia
de la carga probatoria.

En Chile, nuestra legislacibn contempla el concepto y acciones
procedentes, pero se puede criticar fuertemente que no se ha
establecido un sistema que permite resguardar el secreto, es decir que
permita registrar la informacion, de manera que el empresario pueda
acreditar que es €l quien detenta el secreto. En la practica sera dificil
que un empresario pueda resguardar efectivamente sus secretos
empresariales.

La Ley de Competencia Desleal no contempla expresamente los
secretos empresariales como un acto de competencia desleal, s6lo se
pueden incorporar de manera implicita en el Articulo 3 de la misma, que
entrega un concepto amplio de acto de competencia desleal, y en el
Articulo 4 que establece una enumeracion no taxativa. Sin embargo,
entendemos que estos deberian haberse establecido expresamente
puesto que no hay duda que la infracciébn de un Secreto Empresarial es
un acto de competencia desleal, porque efectivamente esto es una
infraccion a la buena fe y a las buenas costumbres.

Nuestro legislador ha dado un gran paso, en la regulacion de esta
materia, sin duda la incorporacion del Titulo VIII a la Ley de Propiedad
Industrial significa un avance que permite a Chile estar en una posicion
gue concuerda con los tratados internacionales que vinculan al pais, sin

embargo creemos que para que la proteccion sea efectiva es de suma
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importancia que se regule también un sistema de registro del secreto
empresarial, que debe ser sencillo con caracteristicas propias que

permitan diferenciarlo del sistema de marcas y patentes.
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