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RESUMEN. En el siguiente inforne investigativo, se aborda desde
una perspectiva principalnmente doctrinaria el tema de la
confidencialidad de |as contrataciones conerciales. Prineranente,
se hace un breve analisis sobre la inportancia de |a propiedad
intel ectual dentro del conercio internacional. Posteriornente se
ahonda en el concepto de secreto industrial, sus elenmentos vy
requi sitos, asi cono |os procedi mentos parcial mnente secretos. Se
incorpora tanmbién un articulo sobre los secretos industriales en
Mexi co, asi conp |los distintos tipos de protecci 6n de | os secretos
i ndustriales existentes. Por ultinbo se incorpora normativa de la
Ley de Informacién no Divulgada, asi comb un extracto de un
di ctanen de | a Procuraduria donde se aborda el tema en cuestion
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DESARRCLLO

1. Doctrina

a. La Propiedad Intelectual en el Conercio Internacional
[ CASTRO BONI LLA, Al ej andra]t

“La propiedad intelectual, en el contexto de |los tratados de libre
conercio, ha adquirido una trascendencia universal al proteger
bi enes con interés conercial, cultural y social, en virtud de lo
cual suelen colisionar diversos derechos derivados de intereses
disimles pero legitinmps, situacién que efectivanente ha obligado
a la adopcion de nmininbps |egales que universalicen el réginen
juridico de los derechos de propiedad intelectual. Precisanmente,
siendo |la propiedad intelectual un asunto conplejo y de alto
tecnicisno, en |a actualidad se discuten aspectos rel aci onados con
la materia en diversas nesas de negociaci 6n conercial, dentro de
| as que podrianos citar |as siguientes:

Las nmesas de negoci aci 6n de acceso a nercados (pues |os subsidios
afectan directanente la rentabilidad de productos sujetos a la
propi edad intelectual vy muchos bienes sujetos a éstos son
productos de alto rendi m ento econdm co).

Las nesas de negoci aci 6n de servicios (pues |la entrada tenporal de
personas de negocios propicia el intercanbio de profesionales
actores de la produccion y distribucidn de materiales sujetos a la
propi edad intelectual, y porque al ser |a educaci6n un servicio,
se cuestionan |as subvenciones a |la educaci 6n publica y por ende
la investigacion y desarrollo de bienes sujetos a |la propiedad
intelectual en el anbito de las instituciones educativas).

Mesas sobre nedidas fitosanitarias y zoosanitari as.

Fi nal nente, existen |las nesas de negociaciones especificas en
propi edad intel ectual, qgue han venido desarrollando esta
di sciplina nediante el desarrollo de nininops |egal es general es.

La propiedad intelectual, cono materia de conmercio internacional

enpez6 a ser introducida por Estados Unidos desde |a segunda
adm ni straci6n de Ronald Reagan, cuando enpezaron a ejercer
presion en el gobierno los enpresarios de las industrias de
software, de las industrias productoras de fonogramas, asi conp de
| as grandes conpafiias farnmacéuticas y productoras de organi snos
genéti canente nodificados (OGW, que conercialnmente requerian
proteger sus exportaciones a paises cuyos reginenes |egales -en
esos nonentos- no |es concedian derechos exclusivos sobre |os
bi enes exportados ni inponian sanciones por violacién a |os
derechos de propiedad intelectual; afectando con ello su
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patrinonio y, por ende, sSu negoci o.

La base para que Estados Unidos inpul sara reformas internaci onal es
se obtuvo de |a conocida Ley 301, de 1974, ennendada por reforma
en 1984 y en 1988, siendo la Special 301 el apartado dedicado a
materia de propiedad intelectual. Los nininbs legales alli
contenidos sirvieron de base para la ulterior negociacion de
tratados internacionales ante |la Organizaci 6n Mindial de Conercio
(OMC) y ante la Organizaci 6n Mundial de la Propiedad Intelectua
(OwPI) .

Est ados Uni dos, al prormulgar |la Trade Pronotion Authority (TPA) de
la Trade Act de 2002, conocida conp “via rapida”, exigié que en
todos |os tratados conerciales en que participara Estados Unidos
debian procurar la inclusién de nedidas sobre transferencia
tecnol 6gica, que a su vez exigia la proteccidén juridica de la
propi edad intelectual de los bienes transferidos en ese proceso.
Esta exigencia, por ende, derivdb en que se inpulsara el
reconoci mento de estandares de protecci6n en materia de propi edad
intelectual a nivel internacional, coincidentes en principio con
| a Special 301.

Uno de los logros de la politica norteanericana de insercion de |la
propi edad intelectual conmb materia de conercio internacional fue
| a adopci 6n del Acuerdo sobre |os Aspectos de |os Derechos de
Propi edad Intel ectual relacionados con el Comercio (conocido cono
ADPIC o TRIPS, por sus siglas en inglés), de la OMC, negociado en
la Ronda Uruguay (1986-94), y que incorpord, por prinera vez,
normas sobre l|la propiedad intelectual en el sistema nultilatera

de conercio, asi conmb normas de solucidon de controversias
i nternaci onales ante la OMC en caso de diferencias en la materi a.

Los ADPIC regularon esencialmente c6énmo deben aplicarse 1os
principios bésicos del sistema de conmercio y otros acuerdos
i nt er naci onal es sobre pr opi edad i ntel ectual, coéno prest ar
protecci 6n adecuada a | os derechos de propiedad intelectual, co6no
deben | os paises hacer respetar adecuadanente esos derechos en sus
territorios, cono resolver las diferencias en materia de propi edad
intelectual entre menbros de la OMC y disposiciones transitorias
especiales durante el periodo de establecimento del nuevo
Si st ema.

Este acuerdo se adopté en un contexto internacional en el que |as
| egi sl aciones de los paises en vias de desarrollo eran nulas o
incipientes en la materia, y en un nonento en que incluso |os
pai ses desarrollados auan no contaban con esténdares honogéneos de
proteccion de l|la propiedad intelectual o de definicidén de
observancia internacional de dichos derechos. Esto, sin duda, ha
obligado a que con el transcurso del tienpo (y de Ilas
negoci aci ones en diversos anbitos internacionales) |a Propiedad
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Intel ectual pretenda irse adaptando a las exigencias de |os
actores involucrados en su defensa, por |lo que en nucha nedida
suel e responder a grandes intereses econdém cos, incluso por encinma
de | os derechos particul ares de | os autores.

A criterio de Estados Unidos, el ADPIC, pese a ser un paso para la
protecci 6n internacional de la industria en nateria de propiedad
intel ectual generada por |los Estados Unidos, es evidente que
resulté insuficiente para su perspectiva, por |o que adoptarian
ulteriormente la politica de negociaci é6n secuencial para |ograr
nmi ni mos | egal es internacionales mas favorables a sus intereses, |o
cual Ileg6 a denom narse conbp ADPI C-Plus o TRI PS- Pl us.

Ef ecti vamente, con los ADPIC en vigencia, si un Estado aprobaba
los mininbs exigidos en ese acuerdo internacional, ya no podia
sufrir las consecuencias conerciales de |as sanciones inmpuestas
por incunplimento a la proteccion de los IPR que con base en la
Speci al 301 se aplicaban con anterioridad a ese acuerdo

De esta nanera, se buscO una via adicional de anpliacidon en la
protecci 6n conercial de los IPR conocida conb |a “negociacioén
secuencial”, de la cual estanps siendo participes en los (ltinos
aflos. Se trata de una estrategia de negociacién regional que
pretende inponer una politica conercial en materia de |IPR para
| ograr acuerdos més anplios que aquellos |ogrados en entidades de
participacién multilateral (por ejenplo ante la OMC, con |os
ADPIC). De esta forma, se van generando negoci aciones cuya
secuencia la venos en el Tratado de Chile-EEUU, el Tratado
Si ngapur-EEUU, el NAFTA, el Tratado de Libre Conercio entre
Estados Unidos y Centroamérica (TLC EE.UU-CA) y posiblenmente en
tratados que vendran con el ALCA. Esta estrategia secuencial de
negoci aci 6n planificada regionalmente, asegura estandares de
| egislaciéon territoriales que en conjunto podrian |Ilegar a
aunentar los ninimbs internacionales en |la materia, ante una
negoci aci 6n nultilateral ulterior.

A ello hay que agregarle e factor del conocido “Efecto
Bal dwi n”[ 6], en virtud del <cual, si un pais se negare a la
suscripci 6n de |os acuerdos bilaterales de conercio, perderia |as
garantias para atraer inversion extranjera, sufriria desviacion de
comerci o, perderia trato internacional privilegiado de sus
productos, recibiria sanciones conerciales por exclusion del
gr upo, perderia privilegios wunilaterales y hasta quedarian
obligados a negociar mas tarde beneficios bilaterales nenos
favorables en un contexto de nayor conpetencia, |o que hace
cuestionar fundadanmente |os argunmentos a favor de una noratoria
del plazo en la negociaci 6n de estos acuerdos. Si a ello aunanos
el hecho de que los paises centroanericanos tendrianos
prerrogativas de acceso a un nercado potencial mrente favorecedor
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para un gran nunero de productos regionales, es evidente que |la
situaci 6n nos obliga, por tanto, a incorporarnos a un ritno de
analisis eficiente y de negociacién de las Optinmas condiciones,
antes que a la renuncia total de un acuerdo. Los instrunentos de
conercio deben buscar garantias para la obtencion de altos
beneficios para la region por nedio de la adopcidén de Ias
politicas publicas que con ulterioridad al TLC EE UU CA puedan
coadyuvar a un éxito efectivo del comercio local, regional e
i nternaci onal basado en este acuerdo.

En este sentido, verenps algunas de las particul aridades que
transformardn |l a |egislacion nacional de cara a la inplenentacidn
del TLC EE. UJ-CA en materia de propi edad intel ectual.”

b. Concepto de Secreto Industrial
[ GOVMEZ SEGADE, José Ant oni 0] 2

“Henbs dicho anteriornente que el secreto conerci al se
caracterizaba por relacionarse con el sector conercial de Ila
enpresa. Por contraste con lo alli expuesto, podenps decir que el

secreto industrial estéd conectado con el sector técnico-industrial
de la enpresa. Asi |o reconoce unaninenente |a doctrina, aunque de
ordinario no explica qué se entiende por sector técnico-
industrial, y se limta a proporcionar una larga |lista de ejenplos
concretos. A nuestro nodo de ver, por sector técnico de |la enpresa
hay que entender cualquier actividad unida a |a produccién de
bi enes o0 servicios para el nercado. El térm no producci 6n no ha de
entenderse en sentido restringido comb equivalente a fabricacién

por el contrari o, puede abarcar otros sectores, comb |la
reparaci 6n, etc.

Conpb la actividad técnico-industrial se diversifica en un nunero
i ndefinido de clases, el concepto de secreto industrial debera ser
lo suficientenmente anplio para conprender a todas. Es preciso la
el aboracion de un tipo abierto, en el cual tengan cabida |os
supuest os mas vari ados.

Antes de proponer nuestra definicion del secreto industrial
podenos pasar revista a algunas de las definiciones de secreto
i ndustrial que ofrece la doctrina. Asi, en Al ermania se define conp
«cual qui er cosa que se encuentra en relacion con una enpresa, que
no ha sido divulgada y que, segun la voluntad del titular de la
enpresa, debe mantenerse secreta». La doctrina francesa, siguiendo
las pautas marcadas por la jurisprudencia, define el secreto
i ndustrial comb «todo nedio de fabricaci6n que ofrece un interés
practico o comercial y que puesto en uso en una industria se
manti ene oculto a | os conpeti dores».

Frente a estas definiciones, a nuestro nobdo de ver, el secreto
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industrial puede ser definido de |la siguiente forma: todo
conoci mento reservado sobre ideas, productos o procedi m entos
i ndustriales que el enpresario, por su valor conpetitivo para la
enpresa, desea mantener ocultos. Veanps a continuaci 6n un sucinto
analisis de esta definicidén., que utilizarenpos conp hipétesis de
trabajo.”

c. Elementos y Requisitos
[ GOVEZ SEGADE, José Antoni o] 3

“En primer térmno, en |la definicidn propuesta se quiere poner de
mani fiesto que el secreto industrial estructural mente esta
conpuesto de dos elenentos: el conocimento y el objeto sobre el
que recae ese conocimento. Por esta razén hablanps de «todo
conoci m ento sobre i deas, pr oduct os o] procedi m ent os
i ndustrial es». Anbos elenentos constituyen |os dos pilares sobre
|os que se eleva el concepto de secreto industrial, que por su
di versa natural eza deben ser estudi ados separ adanente.

El primer elenmento estructural del secreto es el conocimento, |
Para que este conocimento pueda |legar a denom narse secreto
industrial debe reunir los requisitos que se exigen para su
exi stencia, requisitos que seréan analizados en |la parte segunda de
este trabajo (capitulos VI a WMIIlI). E primero de dichos
requi sitos es el caréacter oculto del conocimento. Al |ado de este
requisito, en el conocimento deben concurrir otras dos
caracteristicas de orden interno: por un |lado, ha de tener interés
para |a enpresa; por otro, el titular de la enpresa debe

mani festar su voluntad de nmantenerlo secreto”. El objeto del
secreto industrial (segundo elenento estructural) seréa analizado
en el capitulo Ill; pero ya en la definicidn se mencionan cono
posi bl es obj et os «l as i deas, pr oduct os o] procedi m ent os

i ndustrial es». Conviene advertir, desde el priner nonento, que
incluinos las «ideas» entre |os posibles objetos del secreto
i ndustrial, por qgue—eono trat ar enos de denostrar | os
descubri m ent os cientificos stricto sensu t anmbi én pueden
constituir en ocasiones el objeto del secreto industrial.”

d. Procedi m entos Parcial nente Secretos
[ GOVEZ SEGADE, José Ant oni o]

“Una vez fornulado el concepto previo del secreto industrial, ya
se plantean varios probl emas que debenos resol ver.

La prinmera cuestidon interesante surge cuando las partes o
el ementos del pretendido secreto son de dom nio publico. ¢Cabe
decir en este caso que estanps ante un secreto industrial? Prinma
facie puede decirse que la respuesta debe ser negativa. Sin
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enbargo, bien miradas |as cosas, quiza tenganps que adoptar otra
postura. En efecto, aunque |os diversos elenmentos sean conoci dos,
el resultado en conjunto puede representar un perfeccionanmento o
una mejora de procedimentos anteriores. En esta hipotesis
existira secreto industrial, sienpre que concurran los ulteriores
requi sitos del m sno.

Si repasanps |a panoram ca jurisprudencial en Derecho conparado,
podenps conprobar que tanbién se adopta analoga postura. En la
jurisprudencia alemana cabe citar, a titulo de ejenplo, la
sentencia del Tribunal del Reich de 14 de marzo de 1907 . En |os
consi derandos de la sentencia del Tribunal de Apelaci6n se decia
lo siguiente: «el procedimento Ponril, aunque algunos de |os
nmeét odos enpleados en el msnb son conocidos y utilizados en la
practica, en conjunto es peculiar y no esta divulgado ni siquiera
en el circulo de especialistas». El Tribunal del Reich afirma que
es conpletanente correcta esta afirmacion del Tri bunal de
Apel aci 6n, y afiade seguidanmente: «un procedimento que para la
fabricaci 6n de determ nado producto enplea métodos que en si son
conoci dos, puede constituir el objeto de un valioso secreto
i ndustri al ».

Tanbi én la jurisprudencia inglesa aplica la msm doctrina. Asi
sucede en el caso resuelto por la sentencia de la H gh Court of
Jus-tice de 29 de abril de 1964. El pretendido secreto consistia
en determ nados detalles de una piscina elevada. El juez ROSKILL
declaré que habia secreto porque aunque |os elenmentos eran
conoci dos, no |l o era su aplicaci 6n concreta .

Un caso senejante fue resuelto por otra sentencia de |la High Court
of Justice de 17 de febrero de 1967". En este caso se trataba de
un procedimento para linpiar cascos de buques, que requeria un
equi po especial. El juez BUCKLEY admiti 6 igualnente |a existencia
de secreto, argumentando que el hecho de que |I|os diversos
conponentes del procedimento sean conocidos no inpide que pueda
ser secreta la forma en que son usados para |lograr un resultado
particul ar.

La segunda cuestion digna de ser considerada en este punto, es
saber si existe secreto cuando parte de |los elenentos del secreto
son conocidos y parte no. Para responder a esta pregunta nada
mej or que |la doctrina contenida en una sentencia inglesa, doctrina
gue suscribinbs enteranente. Se trata de |la sentencia de la Court
of Appeal de 18 de abril de 1967 21. El denandante pretendia que

se habia violado un secreto industrial, consistente en ciertos
di spositivos para fijar alfonbras a una escalera. Los denmandados
rechazaban |a existencia de secreto, al egando que tales

di spositivos estaban divul gados, y eran conoci dos por cual quiera.
El Master of the Rolls, Lord Denning declardé que cuando el objeto
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del secreto estd en parte divulgado y en parte pernmanece secreto,
se deben separar anbas partes o elenentos; y aunque se puede usar
librenente |a parte divulgada, no deben obtenerse ventajas de la
conuni caci 6n de | a parte del secreto que pernanece oculta.”

e. Secretos Industriales en Mgxico
[ JALI FE DAHER, Mauri ci 0]®

“Cuando se introdujo en Mexico |a regulacid6n para proteger
secretos industriales, cono nuevo capitulo de la Ley de la
Propi edad Industrial de 1991, se pensaba que ésta resultaria ajena
a la realidad de nuestras enpresas, y que el punto presentaba
interés so6lo en funcién de responder a las expectativas de
enpresas transnaci onal es poseedoras de infornmaci 6n confidencial de
alto val or econdni co.

Sin enbargo, progresivanmente las enpresas naci onal es han
evol uci onado hacia |la conprensi 6n cabal del valor que |os secretos
i ndustri al es poseen, nuchas veces incluso, conp base y sustento de
la enpresa msma, Yy en esa nedida, de la inportancia que
representa |a adecuada utilizacion del réginen legal que les
protege. Lo anterior se revela claranmente en el notable increnento
de asuntos en |os que una conpafiia nacional reclanma |a usurpaci6n
o aprovecham ento il egal de secretos industriales.

De cuantos asuntos existen ante los tribunales y la Procuraduria
General de la Republica en relacion con secretos industriales, la
mayor parte se constituye por demandas o denuncias que |la enpresa
dirige en contra de un antiguo enpleado que por virtud de su
posici 6n de privilegio, recibjé informacion confidencial y ahora
| a enplea para explotarla en una enpresa de su propiedad, o en su
caso, por haberla revelado il egal mnente a un conpeti dor.

Un asunto de este tipo I|lama particularnmente la atencio6n, por
i nvolucrar no sélo la utilizacion de informaci 6n confidencial sino
tanbi én | a explotaci 6n de programas de cénputo protegidos por la
Ley Federal de Derechos de Autor. Durante los ultinmps 30 afos, |a
enpresa lider en Mexico en el disefio y operacion de planes de
prestaciones para |os trabajadores han sido las integrantes del
Gupo l|barrola. Este consorcio ha desarrollado, a través de |os
afios, un sistema conpleto de planeaci 6n que permte optimzar de
manera significativa |os fondos destinados a prestaciones para
enpl eados, a través de un sofisticado nmanejo financiero' que
redunda en beneficios adicionales para |os trabajadores. De hecho,
el sistema es identificado en ese nedio conp "Sistema | barréla".

Evi dent enent e, el activo fundanental de Gupo Ibarrola lo
constituye, precisanente, la infornmacidén relativa a |a generacion
e instrunmentaci 6n del plan, la cual es un secreto industrial que

Direcci6n Web http://cijulenlinea.ucr.ac.cr/ Tel éfono 207-56-98
E-mail: cijulenlinea@bogados. or.cr



http://cijulenlinea.ucr.ac.cr/
mailto:cijulenlinea@abogados.or.cr

Centro de Informacion Juridicaen L.inea
Convenio Colegio de Ahogados — Universidad de Costa Rica

ha venido siendo guardado celosanente. Al propio tienpo, |os
programas de conmputo en los que se materializa |la adm nistracion
del plan han sido nmateria de escrupulosa proteccid6n ante el
Regi stro Naci onal de Derechos de Autor.

Es el caso que Tomds Carrillo, encargado de operar |a sucursal de
Gupo Ibarrola en el Estado de Sonora, subestimando | as
consecuenci as que podian derivar de la violacién de derechos de
autor y secretos industriales, inicidé |la operacidn de la enpresa
Proyectos de Beneficios Laborales, SC, dando exactanente |os
m snbs servicios que prestaba su antiguo patrén al gobierno del
estado de Sonora, utilizando |os msnbs programas de conputo vy
aprovechando para si la informaci 6n confidencial que |e habia sido
revel ada.

Lo que en otros tienpos no habria pasado de ser material para una
condena de caréacter noral, ahora ha sido notivo para un enconado
litigio que ha dado lugar, por |lo pronto, a que el Mnisterio
Publ i co Federal haya consignado el asunto a un Juez Penal para que
se siga el juicio respectivo. El asunto nerece especial atencion
por constituir una prueba inportante de la eficacia del réginen
protector de |os secretos industriales en México y, por otro | ado,
es una oportunidad mas para que |los sistemas represivos de la
i ndebi da expl ot aci 6n de derechos de autor obtengan crédito.

En el proceso de evolucion de Jas enpresas nacionales hacia
posi ci ones de conoci m ento, consolidacién y defensa de sus activos
de propiedad intelectual, la resolucid6n de cada caso particular
habrda de tener un significado relevante en el proceso, y cada
deci si 6n beneficiard o perjudicara mucho mas alla de |os intereses
particul ares de | os contrincantes que participen en él.

La decision de este asunto reposa en |la conciencia del juez lo. de
Distrito en la Cudad de Hernosillo, Elsa del Carnen Navarrete,
quien en |l os proxinos dias habrd de decidir la situacién juridica
del incul pado.”

f. Tipos de Protecci én de | os Secretos Industriales
[ ARCE MAZZI NI, Valeria]®

i. Proteccién Directa conp una forma de Propiedad

“En la actualidad, el UGnico pais donde Ila doctrina y Ila
jurisprudencia consideran al secreto industrial cono propiedad son
| os Estados Unidos de América. La protecci 6n del know how en este
pais corresponde a las |eyes estatales que general mnente estan
basadas, ya sea en la prinera Decl araci 6n sobre Dafios (Restatenent
of Torts) o en la Ley Unifornme sobre Secretos Industriales23. Bajo
esta ultima, el knowhow esta protegido contra la apropiacion
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i ndebi da (mi sappropriation).

La apropiaci 6n indebida estd definida en la seccidén 1 (2) de la
Ley Uniforme sobre Secretos Industriales cono:

"(i) adquisicién de un secreto industrial por una persona que
sabe, o tiene notivos para saber, que el secreto industrial fue
adqui rido por nedios inpropios; o

(ii) revelacion o wuso de un secreto industrial ajeno sin
consentimento expreso o tacito, por una persona que:

(A) utilizd medios inpropios para adquirir el conocimento de un
secreto industrial; o

(B) al nomento de la revelaci6n o uso sabia, o tenia notivos para
saber, que su conocimento del secreto industrial era:

(1) derivado de, o por nedio de, una persona que utilizé nedios
i mpropi os para adquirirlo,

(I'l') adquirido en circunstancias que obligaban a mantenerlo en
secreto o limtar su uso, O

(I'11) derivado de, o por nedio de, una persona que estaba obligada
con quien buscaba ayuda para mantenerlo en secreto o limtar
Su uso; o

(© antes de un canbio en su situaci 6n sabia, o tenia razones para
saber, que se trataba de wun secreto industrial y que e

conoci m ento de el habi a si do adquiri do por error
0 acci dente".

De acuerdo con lo anteriornmente citado, |a apropiacién indebida
puede resultar de |la adquisicion ilegal de la informaci6n secreta,
o de su revelacién o uso ilegales. Esta distincidn es necesaria

-aunque la adquisicién ilegal puede ser una de |as causas de
revelacion o uso ilegal- porque |a adquisicion puede ser.| egal
pero el wuso o la revelaci6n incorrectos24. |Inversanente, |a

adquisicion ilegal por si msma puede ser invocada en una accion
contra quien adquiri6 el know how por nedios inpropios, aunque no
lo revele o wuse de manera alguna. La cuestidn esencial es
determinar qué nedio de adquirir el know-how es reputado
"1 npropi 0".

En lugar de dar una definicién precisa, la Ley Uniforme sobre

Secretos Industriales provee so6lo un listado parcial de 1os
"medi os inpropios" 25, dentro del cual incluye el robo, el
soborno, la falsedad, la violacion o inducci6én a violar una

obligaci 6n o deber de mantener un secreto, espionaje por nedios
el ectronicos u otros. Junto a este listado de nedios inpropios, |la
| ey seflala ademds una lista de nedi os apropi ados, a través de |os
cual es se puede adquirir el know how
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1) obtenci 6n por investigaci 6n independi ente;

2) obtenci én por ingenieria inversa;

3) obtencidn bajo licencia del titular de un secreto industrial;
4) observaci 6n de |la soluci6n en uso o exhibicidn en publico;

5) obtenci6n del secreto a partir de publicaciones.”

ii. Proteccion Indirecta cono Monopolio de Hecho

En otros paises, la proteccion del secreto industrial no esta
fundada en un derecho de propiedad. El nonopolio de facto de
know how produce consecuencias juridicas, ya sea nediante

rel aci ones contractuales o confidenciales entre el poseedor y la
otra parte, o por nedio de otras vias legales conb la de la
represi 6n de | a conpetenci a desl eal .

a) Protecci 6on del know how sobre bases contractual es

Cuando el poseedor de un knwo-how tiene un contrato con otro
contratantye, y el acuerdo inpone a éste la obligacién de no
revelar o no usar la informacio6n sin el consentimento del
poseedor, el know how esta protegido por la ley que gobierna el
contrato. Dado que el contrato puede haber sido cel ebrado con un
enpleado o un ente independiente, conb |o serian, agentes
coner ci al es, receptores de tecnol ogias, 0O con socios, | os
principios legales aplicables a <cada contrato pueden ser
diferentes. En todo caso, deben cunplirse ciertas condiciones.

En prinmer lugar, el poseedor de |a informaci 6n debe especificar en
el contrato el caracter secreto del know how transferido,
especialmente en |los casos en que pudiera razonabl enente asumrse
gue se |lo puede usar librenente o revelarlo en ausencia de una
cl Ausul a expresa al respecto.

En segundo lugar, la autononia de las partes contratantes no es
absoluta. La ley especifica que se aplique al contrato puede
establ ecer ciertos requisitos que deben ser observados por |os
contratantes. Un ejenplo |lo constituye el uso del know how por el
licenciatario después de expirar el plazo de un contrato de
transferencia de tecnologia. Por tanto, |la protecci 6n por nedio de
contratos depende, hasta cierto punto, de la ley elegida por |as
partes para regir el contrato y de las reglas de |os sistenas
| egal es en materia contractual .

b) Prot ecci 6n del know-how sobre |a base de relaciones
confi denci al es

Cuando no existe contrato entre el poseedor y otra persona, o aln
cuando el <contrato existe pero no prevé expresanente ninguna
obligaci 6n relacionada con |la revelacion o el wuso del know how,
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éste es protegido por la ley si la otra persona tiene una rel acion
de confidencialidad con el poseedor . La obligacién de
confidencialidad puede ser creada tanto sobre |la base de una
vincul aci 6n fiduciaria, conmb resultar de algunas circunstancias
parti cul ares.

Un tipo muy inportante de vinculacién fiduciaria es |la que existe
entre un enpleado y su enpleador. Es general nente aceptado que |a
obligaci 6n de confianza nace tan pronto cono el contrato de
trabajo se perfecciona, y que estd inpuesta |egal nente aunque no
haya acuerdo expreso sobre ella. En la relacién de enpleo de todo
dependiente hay wuna obligacién legal inplicita de no revelar
i nformaci 6n o docunentos que ha sido recibidos en reserva.

El punto de controversia a este respecto es |la protecci6n del
know how después de termnado el contrato de trabajo. Segun |a
| egislacion de algunos paises, e uso o la revelacion no
autori zados de |la infornmaci 6n estéan prohibidos aun después de que
la relacio6n | aboral termndé. Sin enbargo, debe |ograrse un bal ance
entre la protecci6n del know how del enpleador y el interés del
enpl eado. La protecci 6n del secreto industrial después de
concluido el enpleo debe estar relacionada con pactos expresos,
los cuales son exigidles solamente si son razonabl enente
necesari 0os para proteger un interés rel evante del enpl eador

En relaci6n con |a obligacion de confidencialidad rel aci onada con
determ nadas circunstancias, debe hacerse referencia al caso
"International Corona Resources c¢. Lac Mnerals Ltda." que fue
resuelto por la Corte Suprema de Ontario, Canada en 1986. Para
determ nar si el demandado habia tomado ventajas de |a informaci 6n
confidencial revelada por el actor durante |a negociaci 6n de un
contrato de joint venture entre ellos, la Corte sostuvo que la
aplicaci 6n "de la doctrina de informaci 6n confidencial no dependia
de ninguna relacién especial entre las partes". Agregé que el
actor debia probar tres elenentos basicos, uno de |los cuales era
que la informaci én habia sido comrmunicada en circunstancias que
di eran lugar a una rel aci 6n de confi denci al i dad.

Sobre el respecto de si un demandado debe darse cuenta de que |os
datos | e son comuni cados confidencial nente, se ha establ ecido que
si las circunstancias son tales que cual quier honbre razonable en
| a posicion del receptor de la informaci 6n se hubi era percatado de
que ella |l e era dada en reserva, esto es suficiente para inponerle
una equitativa obligaci é6n de confi denci al i dad.

Tanto si |la obligaci6on deriva de una vincul aci 6n fiduciaria, conp
si esta inplicita en las circunstancias del caso, la fuente de esa
obl i gaci 6n sera encontrada en el principio de buena fe.

c) Protecci 6n del know how en ausencia de toda rel aci én
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En los dos tipos de protecciodn indirecta discutidos supra, es un
contrato o una relacion confidencial |o que provee la base
juridica para proteger el know how

En ausencia de toda relacion entre las partes, conp |la que induce
a una persona a violar un contrato con su enpl eador, |a proteccion
es asegurada, en algunos sistemas |egales, nediante la represion
de | a conpetenci a desl eal

Conpetencia desleal es un térmno usado general mente para indicar
una practica conercial deshonesta. Las |eyes sobre conpetencia
desl eal buscan prevenir todo acto contrario al conportamento
conerci al honesto. En el caso del know how, todo acto por el cua
éste sea revel ado, usado o0 adquirido por otros sin el
consentimento del poseedor puede ser considerado conb una
violaci é6n al knowhow, solanente si produce wuna conpetencia
desleal, segun sea definida por el respectivo ordenam ento
juridico.”

2. Normativa

a. Ley de Informaci 6n No Di vul gada’

Articulo 1.- njetivos
Son objetivos de |la presente |ey:

a) Proteger la informacion no divulgada relacionada con |os
secretos conerciales e industriales.

b) Contribuir a pronobver la innovacion tecnoldgica y la
transferencia y difusién de la tecnologia, en beneficio reciproco
de productores y usuarios, de |os conocimentos tecnol 6gi cos, de
nodo que favorezcan el bienestar socioeconémco, asi conp el
equi librio de derechos y obligaciones.

Articulo 2.- Anbito de proteccidn

Protégese la informacion no divulgada referente a |os secretos
conerciales e industriales que guarde, con caracter confidencial,
una persona fisica o juridica para inpedir que informacion
| egiti mmente bajo su control sea divulgada a terceros, adquirida
o utilizada sin su consentimento por terceros, de nanera
contraria a |los usos conerciales honestos, sienpre y cuando dicha
i nformaci 6n se ajuste a | o siguiente:

a) Sea secreta, en el sentido de que no sea, conp cuerpo ni en la
configuraci én y reuni 6n preci sas de sus conponentes, general nente
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conocida ni facilnente accesible para |as personas introducidas en
los <circulos donde normalnente se utiliza este tipo de
i nf or maci éon.

b) Esté legalnente bajo el control de una persona que haya
adoptado nedidas razonables y proporcionales para mantenerla
secr et a.

c) Tenga un val or conercial por su caracter de secreta.

La informacion no divulgada se refiere, en especial, a la
natural eza, las caracteristicas o finalidades de |os productos y
| os nmétodos o procesos de producci 6n.

Para |los efectos del priner parrafo del presente articulo, se
definiran cono formas contrarias a |os usos conercial es honestos,
entre otras, las practicas de incunplinmento de contratos, el
abuso de confianza, la instigacion a la infraccion y la
adqui sicion de informaci6on no divulgada por terceros que hayan
sabido que la adquisicion inplicaba tales préacticas o que, por
negl i gencia grave, no | o hayan sabi do.

La informaci 6n que se considere comp no divul gada debera constar
en docunentos, nedios electronicos o magnéticos, discos Opticos,
mcrofilmes, peliculas u otros el ementos simnlares.

3. Jurisprudencia

a. Confidencialidad de |a |Infornmaci 6n
[ PROCURADURI A GENERAL] @

“Con | a aprobaci 6n del Procurador Ceneral Adjunto, ne refiero a su
atento oficio N UTA-CPC-451-01 de 21 de novienbre ultinop, por
nmedi o del cual transcribe el articulo V de la Sesi6n Odinaria N
36-01 de 23 de octubre anterior, de la Comisién para Pronover |a
Conmpetencia, por el cual se aprueba el Infornme presentado por |a
Uni dad Técnica de Apoyo y consultar a la Procuraduria en relacién
con el derecho de informacion y |la posibilidad de valorar si una
i nformaci 6n es confidencial o no. Asi se solicita pronunciam ento
sobre:

"a) Interpretacion del articulo 64 de la Ley de Pronocion de la
Conpetencia y Defensa Efectiva del Consumidor y 37 de su
Regl anento, en relacién con los articulos 272, 273 y 274 de la Ley
General de |a Adm nistraci 6n Puabli ca.

b) Diferenciaci6n en la aplicacion del articulo 64 respecto de |la
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i nformaci 6n aportada por las partes, |los testigos u otros agentes
econdém cos y de la infornmaci 6n entregadas por éstas a raiz de una
solicitud de |l a Com sion para Pronmover |a Conpetencia.

c) Criterios que deben seguirse para valorar |a confidencialidad
de una docunentaci 6n aportada por |las partes en un procedimento

adm ni strati vo. En particular respecto de |los siguientes
docunent os: correspondenci a interna vy ext erna, cont r at os,
i nformaci 6n econdémca de |la enpresa (balance general y estado de
resul tados, reportes de ventas, listas de precios), estrategias de

| a enpresa, estudi os de nmercado, actas de asoci aci ones, etc.

d Alcance de I|los derechos de las partes dentro de un
procedi m ento adm nistrativo sanci onador con respecto al acceso al
expediente. Si es posible que exista entre la informacio6n de
caracter publico y la de caréacter confidencial wuna condicion
i ntermedi a denomi nada informaci 6n publica de acceso restringido,
ent endi da conp aquella infornmaci 6n que es publica para |as partes,
pero restringida a terceros.

e) procedimento y recursos que tienen las partes una vez que |a
Admi ni straci 6n establece que una determ nada infornmacién debe
formar parte del expediente publico, o bien que debe pasar al
expedi ente confi denci al .

f) Entrega de informaci6on confidencial al Poder Judicial y a la
Procuraduria CGeneral de |la Republica. Lo anterior, para determnar
qué sucede con la informacion confidencial wuna vez que el
procedi mento adm nistrativo ha finalizado".

Adjunta Ud. el criterio de |la Asesoria Legal sobre |os
paranetros para determ nar |a confidencialidad de una infornacién
En dicho oficio de 21 de novienbre daltinp, se afirma que |as
di sposiciones de la Ley de Pronoci6n de |la Conpetencia y Defensa
Ef ectiva del Consumidor y la Ley General de |la Admnistracién
Pablica permiten determnar el caracter de la infornmacidn
sum ni strada por las partes y la potestad de val oraci 6n respecto
de la naturaleza de la informacio6n aportada y su consecuente
manej o. Considera |la Asesoria que la informacion que l|las partes
aportan a la comsién no puede ser puesta autonmaticanente al
acceso de cual quier persona. Por |lo que |la Ley se conplenenta con
el reglanento, en cuanto este faculta al 6érgano director a val orar
la informacion aportada y determinar cudl i nformaci 6n es
confidencial. La informacion es, en principio, confidencial. E
msnmo reglanento remite a la Ley General de la Adm nistracion
Publica, que contenpla |la confidencialidad de |las piezas de un
expedi ent e. Estima que no debe hacerse wuna interpretacién
automética del articulo 64 de la Ley N 7472, sino que debe ser
posible que la Admnistracion valore el contenido de la
informaci 6n y su confidencialidad. Agrega que "no resulta |6égico
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gue se mantenga |a confidencialidad indiscrimnadanente ya que
mucha de la informaci6n aportada por su naturaleza es
evidentenmente publica y otra, donde no exista tanta claridad, debe
ser valorada tomando en cuenta diversos paranetros, entre ellos,
| os derechos de las partes y el perjuicio que se |l e pueda causar a
éstas". Asi, para valorar si la informaci 6n es de caracter publico
0 no, debe tomarse en cuenta |la posibilidad de defensa de |as
partes, ya sea porque la publicidad de esa informacid6n les va
i npedir ejercer defensa respecto de |os hechos que se derivan de
| os docunentos que han sido declarados confidenciales. En cuyo
caso, no podria fundanentarse una resoluci én sancionatoria contra
una parte, con base en docunentos confidenciales respecto de |os
cuales |la parte no ha tenido acceso. En su criterio, "la
determinacién a priori de confidencialidad que hace Ia
adm ni straci 6n respecto de |la infornmaci 6n aportada por |as partes,
es una garantia para el admnistrado que debe respetarse, pero no
una limtacion para |la Admnistracion". Afade que para darle
condi ci 6n de publica a una informaci 6n debe haber una resol uci 6n
adm ni strativa fundada que |o establezca. Correspondera al 6&rgano
director, dentro de la instruccién correspondiente, dictar tal
resol uci 6n. Cuando no exista un procedinento admnistrativo, |a
resoluci 6n corresponderd a la Comision para pronover la
Conpetencia, segun el articulo 37 del Reglanento a la Ley de
Pronoci 6n de |a Conpetencia. Estinma que esos criterios rigen tanto
para | os procedimentos adnministrativos conp para la informacion
solicitada por la Comision. Resunme diversos criterios de la
Procuraduria  General de |la Republica, en orden a la
confidencialidad de la informacidén. A partir de esos criterios
seflala |la Asesoria que la determinacién de la naturaleza de la
i nformaci 6n es casuistica, por |lo que debe existir un margen de
di screci onalidad para |la Adm nistraci6n, dentro de |os paranetros
de la ldogica, la conveniencia, la justicia, la razonabilidad vy
proporcional i dad. En cada caso concreto se debe hacer el analisis
correspondiente de |a docunentacién aportada para valorar |os
al cances de la divulgacion de la informacion. Agrega que la
Com si 6n ha considerado conpb confidenciales |a docunentaci 6n que
pueda revelar estrategias de nercado, politicas de |la enpresa,
procesos productivos, Know how, volunen de ventas, lista de
clientes, proveedores, estado de situacidon y de resultados. En
cuanto a contratos, actas de asociaciones o soci edades anoéni mas y
correspondenci a se considera publica en |la nmedida en que no revele
al guno de | os aspectos antes nencionados y sea relevante para el
caso investigado. Estima que la resoluciéon que declara
confidencial o publica una informacién no tiene recurso alguno,
sin perjuicio de la responsabilidad en que pueda incurrir el
funcionario. En cuanto a la informaci 6n que debe ser entregada a
los tribunales de Justicia o a la Procuraduria Ceneral de la
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Republica, estima la Asesoria que no puede diferenciarse entre
informaci 6n de caracter publico o confidencial, pero es
responsabilidad de estos oOrganos velar por la confidencialidad de
la informaci6n. Por |lo que una vez que |la Comisidn ha entregado
|l os tonpbs publicos y confidenciales del expediente admnistrativo
se exinme de responsabilidad por el nmanejo inadecuado de |a
i nformaci 6n. Concluye sefialando que si bien es restringido el
acceso a las piezas del expediente durante su tramtacion, es
publico el acceso a las actas de |la Comision. Y una vez agotada |la
via adm nistrativa tiene acceso al expediente cual quier interesado
en tanto se trate de |os tonps publicos. Finaliza sefial ando que |a
i nformaci 6n es publica o confidencial, sin que tenga asidero otra
cat egori a.

De | a docunentaci én que ha sido remitida a |la Procuraduria se
desprende que la Conmisién tiene dudas en orden a la calificacion
de docunentos privados presentes en dicha Oicina, por |lo que se
desea conocer cual es el tratamento juridico que debe darseles.
En ese sentido, las dudas se plantean respecto de |os
procedi m entos adm nistrativos que entabla la Comision y en |o que
concierne a otros docunentos allegados por |os interesados en
cunplimento de las funciones que a dicho Organo conpeten. En la
consideraci 6n de estos puntos debe estarse, enpero, a |los
princi pios generales que regulan el derecho de infornmacién, asi
conb a sus limtes.”

FUENTES ClI TADAS:
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