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INTRODUCCION

Con la visi6n y profundidad que caracterizaron toda su obra académica, don Enrique
Evans de la Cuadra sostenfa que la proteccién constitucional de la propiedad industrial com-
prende el derecho del duefio de un proceso tecnoldgico a impedir el uso de las técnicas indus-
triales secretas por él desarrolladas que no se han hecho accesibles al piiblico o al conocimiento
piblico, a fin de protegerlas e impedir el uso de esas técnicas sin su consentimiento!,

Esta sola consideracion nos parece una razén mds que suficiente para contribuir a la
delimitacién del alcance que reviste la proteccidn constitucional del secreto industrial en una
época en que la teoria de los derechos fundamentales se ha erigido en columna vertebral del
constitucionalismo contemporineo, apreciados estos derechos ya no solo como meros limites
frente al poder del Estado, sino que como la expresion de valores derivados del pleno recono-
cimiento y respeto de la dignidad de la persona.

Para ello, tenemos presente que ¢l siglo que se ha iniciado nos encuentra inmersos de
lleno en el proceso de globalizacidn que se ha asociado a “‘esa intensa e interesante accién a
distancia, a la expansién y profundizacidn de las relaciones sociales e institucionales a través
del espacio y del tiempo, de manera tal que por una parte, las actividades cotidianas resultan
cada vez més influidas por los hechos y acontecimientos que tienen lugar al otro lado del
globo y, por otra parte, las practicas y decisiones de los grupos y comunidades locales pueden
tener importantes repercusiones globales™.

La globalizacién ha venido a reemplazar los paradigmas previamente existentes. Es asi
como el antiguo paradigma de la modernidad, basado en la idea de progresc lineal de la
humanidad, ha sido reemplazado por un paradigma postmoderno que desconfia de las certezas
previas y que cuestiona la existencia de valores objetivos e inmutables.

Tal como el paradigma postmoderno, existe otra visién del mundo que ha encontrado su
campo propicio de desarrollo con el proceso de globalizacién. Es el denominado paradigma
tecnolégico que desaffa incesantemente la capacidad creadora del ser humano. Es por elio que
la creacion y consolidacién de adecuadas ventajas competitivas, en el dmbito econémico,
aparecen asociadas al dominio de las tecnologias de punta que incrementan la rapidez y
eficacia de los procesos productivos.

! Se basaba, al efecto, en la precisién efectuada por don Santiago Larraguibel al interior de la Subcomision

que estudié el tema del derecho de propiedad en la Comisién Constituyente. En EVANS DE LA CUADRA, Enrique.
Los derechos constitucionales. Tomo II. Editorial Juridica de Chile, Santiago, 1996. P4g. 507.
2

* ROIO SALGADO, Argimiro. “Globalizacién, integracién mundial y federalismo”, en Revista de Estudios
Pollticos (Nueva Epoca) N° 109, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, julio-septicmbre 2000. P4g. 35.
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Bajo esta perspectiva, el desarrollo de nuevos procesos tecnoldgicos estd rodeado de un
importante grado de secreto o reserva, pues, naturalmente, la divulgacion de los conocimien-
tos o informacién que los sustentan tiende a privar a su titular de importantes beneficios
econdmicos que precisamente pueden ser disputados por una competencia desleal. De alli la
necesidad gue ta Carta Fundamental considere ¢l debido amparo al secreto industrial como un
aspecto sustancial de la proteccién que se reconoce a la propiedad industrial.

PRECISIONES CONCEPTUALES REFERIDAS AL SECRETO INDUSTRIAL
Entendemos por secreto industrial o trade secret:

“Todas aquellas formas o tipos de informacién financiera, de negocios, cientifica, técnica,
econdmica o de la ingenieria, que incluya modelos, planes, compilaciones, dispositivos
de programas, férmulas, proyectos, prototipos, métodos, técnicas, procesos, procedimien-
tos, programas o cddigos, sean tangibles o intangibles, hayan ¢ no sido almacenados,
compilados o fisicamente memorizados en forma electrénica, grifica, fotografica o escri-
ta si: a) el propietario ha adoptado medidas razonables para conservar esa informacién en
secreto y b) si la informacién respectiva, independientemente de su valor econdémico,
potencial o actual, no ha sido generalmente conocida y no est4 disponible para pasar al
dominio publico™?,

La importancia que hoy reviste la adecuada proteccién de la informacién secreta inheren-
te a los procesos indusiriales, en un mundo de claras ventajas competitivas, ha llevado a la
suscripcidn de acuerdos internacionales que protejan especificamente este aspecto. Es asf
como, en el seno de la Organizacion Mundial del Comercio, se ha adoptado el Acuerdo sobre
los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), en el que se
protege la informacién no divulgada contra la competencia desleal. Con dicho objeto la
Seccién 7 de dicho Acuerdo prevé, en su N° 2, que:

“Las personas fisicas y juridicas tendrin la posibilidad de impedir que la informacidn 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 que dicha informacién:

a) Sea secreta en el sentido que no sea, como cuerpo o en la configuracién y reunién
precisas de sus componentes, generalmente conocida ni facilmente accesible para
personas introducidas en los circulos en que normalmente se utiliza el tipo de infor-
macion en cuestion;

b) Tenga un valor comercial por sér secreta,

¢) Haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secre-

ta, tomadas por la persona que legftimamente la controla™.

3 HaLLIGAN, R. Mark. “The Economic Espionage Act of 1996: The theft of trade secrets is now a federal
crime”. http:// execpe. com/~mbhallign.

4 En la actualidad se encuentra pendiente en el Congreso Nacional el Proyecto de Ley que adecua la
legislacidn vigente a los acuerdos de la OMC suscritos por Chile, entre los que se incluye el Acuerdo sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (Boletin 02421-03, de 9 de
noviembre de 1999). No obstante el examen detallado del proyecto, que se encuentra en primer trdmite
constitucional, revela que las modificaciones gue se introducirfan a la legislacidn nacional apuntan a la proteccién
de los derechos de propiedad intelectual referidos a las marcas registradas en Chile, a fin de propender a la
suspension del despacho de mercancfas que exhiban una marca idéntica 2 la ya registrada. No se incluirfa, por ende,
la proteccidn de Ia informacidn no divalgada gue constituya secreto industrial.
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La expresién “usos comerciales honestos” que utiliza esta norma ha sido interpretada
como equivalente, por lo menos, a pricticas tales como el incumplimiento de contratos y el
abuso de confianza, incluyendo también la adquisicién de informacion no divulgada por
terceros que supieran, o que ignoraran por negligencia grave, que la adquisicién implicaba
tales pricticas.

Estd claro que la divulgacion de informacién protegida por el secreto industrial suele
envolver actos de competencia desleal. As{ {o entiende la Ley de Competencia Desleal espa-
fiola®, cuyo articulo 13 considera a la violacion de secretos como acto de competencia desleal.
Seiiala precisamente dicha norma que:

“1. Se considera desleal la divulgacién o explotacién, sin autorizacién de su titular, de
secretos industriales o de cualquiera otra especie de secretos empresariales a los que se
haya tenido acceso legitimamente, pero con deber de reserva, o ilegitimamente, a conse-
cuencia de alguna de las conductas previstas en el apartado siguiente, o en el articulo 14
(induccidn a la infraccidn contractual).

2. Tendrdn asimismo la consideracién de desleal la adquisicién de secretos por medio de
espionaje o procedimiento andlogo.

3. La persecucién de las vielaciones de secretos contempladas en los apartados anteriores
no precisa de la concurrencia de los requisitos establecidos en el articule 2. No obstante,
serd preciso que la violacién haya sido efectuada con 4nimo de obtener provecho, propio
o de un tercero, o de perjudicar al titular del secreto”.

La necesidad de proteger adecuadamente el secreto industrial ha llevado a perfilar sus
requisitos en los siguientes términos:

a) El secreto debe referirse a informacion de aplicacién industrial y/o comercial.

b) El secreto debe tener un claro valor competitivo, lo que suele estar relacionado con el
mercado potencial al que permitird acceder y a las ganancias derivadas de un adecuado
posicionamiento en €l.

¢) La informacién referida al secreto debe tener cardcter reservado, lo que implica adoptar
los medios necesarios para guardar la reserva y el acceso restringido a dicha informacién.
En este sentido, el establecimiento de cldusulas de confidencialidad que den testimonio
de dicho cardcter constituye uno de los medios més idéneos.

Sin perjuicio del avance que registran legislaciones mas modernas como la espaifiola, puede
sostenerse que {anto en Chile como en el resto del mundo la proteccién juridica del secreto
industrial ha adolecido de graves deficiencias. Las legislaciones civiles e, incluso, las penales, se
han mostrado ineficaces o insuficientes para brindar adecuado amparo frente a su vulnera-
cién. Probablemente, ello se deba a que la forma tradicional de concebir el atropello a los
secretos industriales se presenta vinculada a las relaciones de trabajo. Asf, Cabanellas precisa que:

“La obligacién de fidelidad del trabajador se traduce especialmente en la de mantener los
secretos relativos a la explotacién y negocios de su empresario, 1o mismo durante el
contrato que después de su extincién... La divulgacién de los secretos de fabricacién de
los que el trabajador pueda haber tenido algin conocimiento, en razdn de su trabajo,
puede constituir delito castigado por la ley... Esta obligacién de guardar los secretos de la
empresa posee intima relacién con la de no competencia; porque una y otra tienen el
mismo fundamento juridico™®.

5 Ley N° 3/91, de 10 de enero.
& CABANELLAS, Guillermo. Contrato de Trabajo. Parte General. Volumen II. Bibliografica Omeba, Buenos
Aijres, 1963. Pig 63.
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De lo anterior fluye que la vulneracién de un secreto al que se ha tenido acceso con
ocasién del desempefio de una determinada actividad laboral suela constituir el fundamento
para poner término al contrato de trabajo precisamente por infraccién al deber de fidelidad al
que se encuentra obligado el trabajador.

Sin embargo, las causales respectivas parecen inspirarse en la necesidad de evitar la
competencia desleal mds que en la proteccidn de los secretos industriales en si mismos.
Asi, el art, 160 N° 2 de nuestro Cédigo del Trabajo permite al empleador poner término al
contrato de trabajo, sin derecho a indemnizacidn alguna, cuando el trabajador ejecute nego-
ciaciones dentro del giro del negocio y que hubieren side prohibidas por escrito en el respec-
tivo contrato por el empleador’. Naturalmente, ello supone que, previamente, se haya impedi-
do, mediante una cldusula inserta en ¢l propio contrato, la realizacién de conductas de esta
naturaleza.

Nuestro C6digo Penal, entretanto, ha considerado el tema que nos ocupa dentro de los
crimenes y simples delitos relatives a la industria, al comercio v a las subastas publicas. Asf,
especificamente, el art. 284 de ese cuerpo legal dispone que:

“El que fraudulentamente hubiere comunicado secretos de la fébrica en que estd o ha
estado empleado, sufrird la pena de reclusion menor en sus grados minimo a medio o
multa de once a veinte sueldos vitales”.

La constatacién de la insuficiencia de las regulaciones actualmente existentes en orden a
una eficaz proteccién del secreto industrial ha llevado a fortalecer los ordenamientos juridicos
existentes incorporande nuevos tipos penales. Es as{ como el 11 de octubre de 1996, el
Presidente Bill Clinton firmé el “Acta de Espionaje Econémico” que eleva al robo de secretos
industriales a la categorfa de un crimen federal que se configura respecto de cualquier perso-
na que aproveche un secreto industrial en su propio beneficio o en el beneficio de otros
sabiendo o presumiendo que esta ofensa perjudicard al propietario del secreto.

La ventaja de nuevas regulaciones penales como las descritas radica en que suelen impo-
ner penas mds severas para el robo de los secretos industriales que aguellas que se derivan de
violaciones a otros derechos inherentes a la propiedad intelectual entendida ampliamente.
Sobre estas bases, estas regulaciones se muestran més eficaces para prevenir la comisién de
este tipo de conductas, sin perjuicio de que permiten perseguir, por la via penal, no solo a
quien divulga la informacién secreta (como es el caso del trabajador que entrega esta infor-
macién a la competencia), sino que también al tercero que se aprovecha de ella con las
evidentes ventajas econdmicas que ello importa.

LA PROTECCION CONSTITUCIONAL DEL SECRETO INDUSTRIAL EN CHILE

Planteada la insuficiencia de los mecanismos legales actualmente existentes para proteger
en debida forma los secretos industriales que otorgan a las empresas claras ventajas competi-
tivas en el mercado, resulta necesario examinar si, pese a las deficiencias constatadas, es
posible que los tribunales amparen los secretos industriales basdndose en la sola norma
constitucional.

Esta tesis lleva a examinar el desarrollo que ha tenido la proteccién constitucional de la
propiedad industrial en nuestro pais.

7 En fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, de 3 de enero de 1995, Rol N°® 3.366-94, se lee que: “En
cuanto a la competencia desleal, el Cédigo del Trabajo solo contempla el caso en el artfculo 160 N° 2 que dispone
que el contrate termina sin derecho a indemnizacién alguna por negociaciones que ejecute el trabajador dentro del
giro del negocio y que hubieren sido prohibidas por escrito en el respectivo contrato por el empleador...”
{Considerando 5°). En Gaceta Jurfdica N° 175, pig. 154.
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En tal sentido, puede sostenerse que la historia constitucional chilena no registra antece-
dentes de una proteccién de esta naturaleza sino hasta la Constitucién Politica de 1833. La
regla general, en los textos precedentes, fue que el reconocimiento y proteccién de la Carta
Fundamental recayé en el derecho de propiedad concebido en general. Asimismo, las referen-
cias a “la industria™, en los textos constitucionales, fueron escasas®.

Asi, recién la Carta de 1833 incluye una disposicidén segin la cual, “todo autor o
inventor tendrd la propiedad esclusiva de su descubrimiento o produccicn por el tiempo
gue le concediere la lei; i si ésta exijiere su publicacién, se dard al inventor la indemniza-
cidn competente”. (art. 152)

A su turno, la Constitucién Politica de 1925 continué con la esfera de proteccidn
“iniciada por la Carta precedente, al asegurar a todos los habitantes de la Repiblica, “la
propiedad exclusiva de todo descubrimiento o produccién, por el tiempo gue le concediere la
ley. Si ésta exigiere su expropiacion, se dard al autor o inventor la indemnizacion competen-
re.” (art, 10 N° 11).

Del comentario que sobre el precepto transcrito realiza el profesor Rafacl Raveau pueden
deducirse las siguientes caracteristicas del derecho de propiedad industrial:

1. Recae en los nuevos procedimientos e inventos en {a industria. Estos inventos —agrega—
muchas veces parten de investigaciones anteriores que han suministrado la primera idea a
los inventores.

2. No consiste Unicamente en que el inventor aproveche para sf el resultado de su ingenio,
sino también en excluir a todos los demds de la fabricacién de un objeto idéntico o muy
parecido al que €l ha inventado.

3. La propiedad se garantiza por el tiempo que confiere la ley, ya que si llegase a ser
perpetua, la industria podria quedar monopolizada. Asi, las legislaciones acuerdan a los
inventores un plazo para que retengan la propiedad exclusiva de sus inventos, vencido el
cual ¢l objeto inventado pasa a ser de dominio puiblico. Esta proteccién temporal viene a
constituir una verdadera “remuneracién” de los servicios de los inventores, al tiempo que
un fomento a los trabajos de investigacién®.

Bajo la vigencia de la Constitucién Politica de 1925 se dictd el Decreto Ley N° 958, de
1931, que reguld el gjercicio de la propiedad industrial respecto de las patentes de invencion,
las marcas comerciales y los modelos industriales.

La Constitucién Politica de 1980, siguiendo una linea que caracteriza a todo su Capi-
tulo III, fortalecid la proteccién de la propiedad industrial declarando, en su art. 19
N° 25, incisos 3° y 4°, inmediatamente a continuacidn de la proteccién del derecho de
autor, que:

“Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invencién, marcas
comerciales, modelos, procesos tecnoldgicos u otras creaciones andlogas, por el tiempo
que establezca la ley.

Ser4 aplicable a la propiedad de las creaciones intelectuales y artisticas y a la propie-
dad industrial lo prescrito en los incisos segundo, tercero, cuarto y quinto del nimero
anterior ...”

8 El texto de la Constitucion Politica de 23 de octubre de 1822 contiene una referencia a la industria al

sostener, en su artfculo 222, que “la industria no conocerd trabas, i se irdn aboliendo los impuestos sobre sus
productos”. En ANGUITA, Ricarda. Leyes promulgadas en Chile. Desde 1810 hasta el 1° de Junio de 913
Imprenta, Litograffa y Encuadernacién Barcelona, Santiago, 1913, Pdg. 112.

® RavEeau, Rafael. Derecho Constitucional Chileno y Comparado. Editorial Nascimento, Santiago, 1939
Pigs. 544-345,
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Con el objeto de establecer el exacto alcance de la disposicitén recién transcrita de la
Carta de 1980 util resulta reproducir algunas ideas bisicas de la discusidn sostenida al inte-
rior de la Comisién Constituyente sobre el derecho que nes ocupa.

Desde luego, destaca la opinién vertida por el comisionado Alejandro Silva Bascufidn,
quien sostuvo que existen temas que no necesitan estar en la Constitucién porque estdn implici-
tos en ella agregando que “el precepto (del art. 19 N° 25) es bastante amplio”, comprendiendo
los descubrimientos industriales!C.

Por su parte, don Pedro Jestis Rodriguez sostuvo que la redaccién de este precepto debia
comprender el término “procesos”, porgue, “ a su juicio, ahf estd ia tecnologia™!!.

A su turno, don José Maria Eyzaguirre, Presidente de la Subcomisidn de Dereche de Pro-
piedad, se refiri6 al contenido al derecho de propiedad industrial precisando que “(el sefior Silva
Bascufidn) tiene razén cuando dice que la propiedad de las creaciones intelectuales, literarias o
artisticas, como asimismo la propiedad industrial, contienen algo mds que ¢l simple derecho de
propiedad patrimonial para poder traficar, comerciar o circular dentro del comercio con ellas, ya
que involucran otros valores que son ajenos al concepto del dereche real de dominio; son
valores de orden moral o intelectual distintos de la propiedad y que la Carta también debe
garantizar”'2. De ello colegia don Pedro Jesis Rodriguez que “al asegurar la Constitucin
Politica la proteccién del autor sobre su creacién, del inventor sobre su descubrimiento y de
los procesos, cree que debe comprender no solo los aspectos patrimoniales, sino también los
morales”, opinién con la que discrepé el comisionado don Sergio Diez, para quien el aspecto
moral solo se presenta respecto de la propiedad intelectual, no asi de la propiedad industrial '3,

No obstante lo anterior, fue en la Subcomisién destinada a proponer los aspectos relativos
a la regulacién constitucional del derecho de propiedad donde se efectuaron las intervencio-
nes mds ilustrativas para determinar el alcance de la proteccién a la propiedad industrial
desde el punto de vista que nos interesa.

La proposicién de redaccién de la norma que hoy figura en el art. 19 N° 25 del Codigo
Politico se debe a don Santiago Larraguibel, quien justificando su propuesta expresaba que la
frase segin la cual la proteccién de la propiedad intelectual como de la propiedad industrial
“por el tiempo y en la forma y condiciones que establezcan las leyes!? significa que “la
Constitucién estableceria el principio general y las leyes determinarian los detalles como el
tiempo, la forma y condiciones de uso de la propiedad”!>.

Agregaba el sefior Larraguibel que “debe darse jerarquia constitucional a ciertos presu-
puestos bésicos en materia de propiedad industrial y transferencia de tecnologfa. En cuanto a
esto dltimo expresé que si bien es la ley la llamada a regularla, conviene sentar como precep-
to de cardcter fundamental la prohibicién de transferir, divolgar o dar a conocer aguella
tecnologfa que teniendo la condicion de reservada, se utilice en nuestras industrias bédsicas o
estratégicas, sin obtener previamente la autorizacién correspondiente de los Ministerios de
Defensa Nacional y de Economia™16,

Congruente con lo anterior don Arturo Alessandri Besa sostuvo que “una de las enmien-
das que deberfan introducirse en el nuevo texto es la proteccion del secreto industrial. La
norma constitucional, en su concepto, deberia ser amplia y abarcar no sole la patente, la
marca v el modelo industrial, sino ademids, todos los descubrimientos industriales”17,

10 Actas Oficiales de la Comision Constituyente, Sesién N° 197, de 1° de abril de 1976. P4g. 3

1L Actas Oficiales de la Comisién Constituyente, Sesién N° 201, de 13 de abril de 1976. P4g. 17.

12 Actay Oficiales de la Comisién Constituyente, Sesién N° 197, de 1° de abril de 1976, Pég. 13.

13 pctas Oficiales de la Comisién Constituyente, Sesién N° 201, de 13 de abril de 1976. Pédgs. 10-13.

14 La redaccién actual del Art. 19 N° 25 remite al legislador solo el establecimiento del tiempo por el cual se
brindard proteccién a la propiedad industrial sobre las patentes de invencién, marcas comerciales, modelos,
procesos tecnolégicos u otras creaciones andlogas.

15 Actas Oficiales de la Comisién Constituyente, Informe de la Subcomisién del Derecho de Propiedad. Anexo
de Ja Sesién N° 197, de 1° de abril de 1976. Pdg. 33.

16 Ibidem. Pig. 34.

17 Ibidem.
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Del debate reproducido pueden extraerse las siguientes ideas fundamentales:

1) La proteccién a la propiedad industrial estd establecida en forma amplia en la Constitu-
cién Politica. Por ello, debe entenderse que los conceptos contenidos en el inciso 3° del art.
19 N° 25 (patentes de invencién, marcas comerciales, modelos y procesos tecnolégicos) estdn
establecidos solo de manera ejemplar y no taxativa. Confirma este aserto 1a expresion “u otras
creaciones andlogas” contenida en la misma norma.

El alcance amplio de la proteecidn de la propiedad industrial no solo deriva de la propia
redaccidn del inciso 3° del art. 19 N° 25, sino que también de lo estatuido en el Convenio de
Paris sobre la Proteccién de la Propiedad Industrial, promulgado por Decreto Supremo
N° 425, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 1991, que sostiene, en su articulo 1° N°s,
1)y 2) que:

“1) La proteccién de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invencién, los
modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de comercio, las
marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominacio-
nes de origen, as{ como la represion de la competencia desleal.

2) La propiedad industrial se entiende en su acepcién més 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,
grano, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, agua minerales, cervezas, flores,
harinas”.

Las prescripciones del aludido Convenio de Parfs han venido a complementar la regu-
lacion contenida en el art. 19 N° 25 de la Constitucién Politica, con efecto obligatorio e
imperativo para todos los érganos del Estado, segin se desprende de la parte final del inciso
2° del articulo 5° de la Carta de 1980, agregada en agosto de 198918, que establece que:

“Es deber de los 6rganos del Estado respetar y promover tales derechos [esenciales que
emanan de la naturaleza humana]l, garantizados por esta Constitucién, asf como por los
tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.

Sobre el particular, ha dicho el profesor José Luis Cea que:

“Este precepto [la parte final del inciso 2° del art. 5°] incorpora al listade del articulo 19
todos los derechos, deberes y garantias fundamentales que se encuentren en [os tratados
internacionales ratificados por Chile y vigentes en nuestro pais”.

“Decimos que dichos tratados aumentan y suplementan lo asegurado en el articulo 19° de
nuestre Cédigo Politico...” 1.

2) La proteccidn a los procesos tecnoldgicos, contemplada en el art. 19 N° 25 de la
Constitucién, comprende la prohibicién de transferir, divulgar o dar a conocer la tecnologfa
de caricter reservado constitutiva de un secreto industrial. Ello se deriva del espiritu que el
constituyente quisc infundirle a la proteccién de los referidos procesos y al hecho de que, tal
como lo expresara €l comisionado don Alejandro Silva Bascuiidn, existen elementos implici-
tos en la proteccion constitucional de un derecho. En efecto, el amparo de los procesos
tecnolégicos previsto por el constituyente no produciria efectos reales si la reserva o el
secreto inherente al desarrollo de esos procesos fuera abiertamente vulnerada con el grave

1% ey de Reforma Constitucional N® 18.825, de 17 de agasto de 1989,
19 CEa EGARA, José Luis. El Sistema Constitucional de Chile. Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales.
Universidad Austral de Chile, Santiago, 1999. Pdg. 114,
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perjuicio econémico que ello implica. Nada mds natural, entonces, que sostener que la protec-
cién a la tecnologia. independientemente de que haya o no sido patentada, supone amparar el
secreto que la rodea, pues en caso contrario este se desnaturaliza y debilita.

3) En base a lo expresado, sostenemos que la proteccién del secreto inherente a los
modernos desarrollos tecnoldgicos es de la esencia de esta forma de propiedad industrial,
recordando que como ha sostenido el Tribunal Constitucional, la esencia de un derecho es
aquello que le es consustancial, de manera tal que si le priva de ello, el derecho deja de ser
reconocible?,

Habiendo sentado la tesis de que el secreto industrial forma parte de la proteccién que la
Carta Fundamental asegura a todas las personas, naturales y jurfdicas, e incluso a los entes
morales, cabe analizar de qué forma el legislador ha venido a concretar esta proteccion.

Para ello diremos que, en el afio 1991, se reemplazé ia legislacién vigentes desde 1931,
sobre propiedad industrial, la que, por cierto, no contemplaba preceptos que abarcasen la
proteccién del secreto industrial. La Ley N° 19.039 vino entonces a establecer un nuevo
régimen de propiedad industrial en Chile?! obedeciendo, como se lee en el Mensaje respecti-
vo, al propésito de:

“Modernizar integralmente el sistema sobre propiedad industrial, basado en el imperativo
prioritario de establecer mecanismos idéneos y diversificados, que impulsen a las empre-
sas para invertir recursos en investigacién y desarrollo y en la obtencién de nuevas
tecnologias, que permitan acrecentar la real competitividad de los productos nacionales,
tanto en el mercado interno como en el extranjero”.

Entre las ideas matrices o fundamentales del proyecto que dio origen a la Ley N° 19.039
se consider$ la de “regular la propiedad industrial sobre las patentes de invencién, marcas
comerciales, procesos tecnoldgicos u otras creaciones anilogas, en consonancia con tas nor-
mas constitucionales que la garantizan”.

Extrahamente, la discusién legislativa de este proyecto registra antecedentes que se alejan
de esta idea fundamental. En efecto, en el debate sostenido al interior de la Camara de
Diputados se defini6 a la propiedad industrial como:

“El derecho de dominio que se ¢jerce sobre una obra inmaterial, novedosa, que tiene una
finalidad industrial definida y iitil, o bien sobre un signo o expresidén que permite distin-
guir un producto o servicio de sus similares. Juridicamente se formaliza en el otorgamien-
to de las patentes y certificados de autor de invencidn, que protegen las invenciones, los
modelos de utilidad, que se refieren a las pequeifias invenciones, los disefios y dibujos
industriales, que amparan los ornamentos bidimensionales o tridimensionales de los obje-
tos y las marcas comerciales, que se refieren a los signos distintivos de una industria o
comercio”.

Daos problemas apreciamos en esta definicién. El primero consiste en limitar el derecho
consistente en la propiedad industrial a obras “novedosas”. Puede ocurrir perfectamente que
un proceso tecnolégico no sea absolutamente novedoso si parte de pricticas o procedimientos
ya conocidos, a los cuales se incorpora un plus que conduce a un producto distinto de los
anteriores. Luego, limitar el concepto a las obras novedosas podria implicar la introduccién

20 Sentencia de 4 de febrero de 1987, Rol N° 43, considerandos 20 y 21.

Il Previamente se habia dictado la Ley N° 18.935, de 1990, modificando el régimen de las patentes de
invencién y ampliando la posibilidad de obtener este privilegio a los medicamentos de toda especie, preparaciones
farmacéuticas medicinales y sus preparaciones y reacciones quinicas.
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de una diferenciacién en el amparo de la propiedad industrial que no ha estado en el d4nimo
del constituyente.

El segundo problema que apreciamos se relaciona con el hecho que si la proteccién a la
propiedad industrial se formaliza juridicamente solo a través del otorgamiento de patentes y
certificados otorgados por la autoridad administrativa, querrfa decir que no estdn protegidos
aquellos procedimientos o expresiones que no retinen los requisitos como para acceder a
dichas patentes o certificados. En este punto estimamos tarmbién que el legislador esta coar-
tando indebidamente el alcance de la proteccién constitucional del secreto industrial
limitdndola exclusivamente a los procedimientos patentables.

Cabe preguntarse, entonces, ;qué ocurriria, a la luz de la tesis planteada en la Cémara de
Diputados, si un trabajador de una empresa se aleja de esta para incorporarse a la competen-
cia ofreciendo proporcionar la informacién reservada de los procesos tecnolégicos en los que
Ie cupo participacién, pero que no estaban patentados por no reunir los requisitos de novedad
v nivel inventivo que se exigen para conferir una patente de invencién? ;Cémo se impide que
esa informacion secreta sea efectivamente divulgada en desmedro de la empresa perjudicada?
(Debe esperarse acaso la consumacién del daifio econémico para simplemente plantear la
respectiva accién ordinaria de indemnizacién de perjuicios?

Planteamos el tema de esta forma, porque en lo que respecta al secreto industrial,
la eficacia de la proteccién tendrd usualmente més impertancia para impedir que la divulga-
cién se produzca antes que para compensar el evidente perjuicic econémico que de ello se
deriva.

Al entrar en vigencia la Ley N° 19.039 qued6 claro que quienes obtengan el certificado
que acredita una patente de invencién gozardn de la exclusividad para producir, vender o
comerciar en cualquier forma el producto u objeto del invento y, en general, realizar cual-
quier otro tipo de explotacidn del mismo, privilegio que se extiende a todo el territorio de la
Repiiblica hasta el dia en que expire el plazo de concesi6n de la patente (Art. 49). Por esta via
seria posible, en consecuencia, invocar la proteccién de los tribunales de justicia?? para impe-
dir a terceros el uso de informacién no divulgada que sea constitutiva de secreto industrial.

Sin embargo, la legislacidén aludida no se hace cargo de la proteccién a los procedimien-
tos no patentados, particularmente en el caso de que se vulnere el secreto o reserva que es
consustancial. Esta constatacién es particularmente grave en el caso del know how que, tal
como precisa don Enrique Evans de la Cuadra:

“Es el conjunto de habilidades humanas compuesto de conocimientos, técnicas y expe-
riencias de operacién, necesariamente aplicable en un procesc productivo. El know how
no es patentable, ni tiene proteccién institucional’?3,

LA FUERZA VINCULANTE DIRECTA DE LA CARTA FUNDAMENTAL COMO GARANTIA DE UNA
EFICAZ PROTECCION DEL SECRETCQ INDUSTRIAL

Si los instrumentos legales existentes no brindan una adecuada proteccién al secreto
industrial, alejidndose del espfritu del constituyente, es necesario determinar cédmo podria
ampararse por los tribunales ordinarios la inminente divulgacién de procesos tecnoldgicos
secretos y no patentados antes de que se consume el perjuicio que ello supondria.

2 En marzo del afio 2600, el ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle remiti6 a la C4mara de Diputados un
Proyecto de Ley tendiente a crear el Instituto de Propiedad Industrial, al cual se otorgan atribuciones de érgano
jurisdiccional de primera instancia para pronunciarse sobre el otorgamiento o rechazo de los derechos de propiedad
industrial y conocer los juicios que se promovieren en relacién a esos derechos. (Boletfn N° 2469-03). Este
proyecto, hasta hoy, se encuentra en su Primer Tridmite Constitucional.

B Evans. Ob. Cit. Pdg, 507.
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Afirmamos que la respuesta debe encontrarse en la ya reconocida fuerza vinculante direc-
ta de la Constitucién que impide que el principio de supremacia constitucional se transforme
en una falacia, sobre todo, de cara a la indispensable proteccidn a los derechos fundamentales
de la persona.

Con este fin entendemos que la fuerza normativa de la Ley Fundamental —o fuerza
vinculante o aplicacién directa de esta— significa que:

“ ,... Ella obliga por s{f misma y que los preceptos constitucionales son verdaderas y
auténticas normas juridicas que vinculan inmediatamente y simultineamente a todos los
6rganos del Estado”?*,

Precisamente, ¢l Estatuto que empieza a regir el 11 de marzo de 1981, sienta un criterio
definitivo e incuestionable que vincula la aplicacién directa de sus disposiciones con la
efectividad del principio de supremacia constitucional.

Es asi como el articulo 6° de la Carta precisa, en sus primeros dos incisos, que:

“Los érganos del Estado deben someter su accién a la Constitucién y a las normas
dictadas conforme a ella.

Los preceptos de esta Constitucién obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos
6rganos como a toda persona, institucién o grupo”.

Interpreiando este precepto, ha dicho el Tribunal Constitucional que:

“(El art, 6° de la Constitucién) en sus incisos 1° y 2° consagra principios vitales en los
cuales descansa la nueva institucionalidad, como lo son: el de la ‘supremacia constitucio-
nal’ sobre todas las otras normas jurfdicas que integran nuestro ordenamiento positivo y
el de ‘vinculacién directa’ de los preceptos constitucionales a las autoridades piblicas y a
todos los ciudadanos, siendo, por ende, tales preceptos obligatorios, tanto para los gober-
nantes como para los gobernados™?.

No obstante, como sefiala el profesor Miguel Angel Ferndndez:

“(es) el conjunto de acciones y recursos, contemplados en: la Constitucién y en la ley (...),
¢l que hace real la fuerza normativa de la Carta Fundamental, pues es mediante aquellos
instrumentos que se obtiene, especialmente de la Judicatura, la vigencia efectiva de los
preceptos fundamentales”?6,

La fuerza vinculante directa de la Constitucién Pelitica adquiere particular importancia
cuando se trata de la adecuada defensa de los derechos fundamentales que han sido entendi-
dos por el Tribunal Constitucional espafiol como “la esencia misma del régimen constitucio-
nal”??. Asimismo, ha agregado que:

“Los derechos fundamentales de la Ley Fundamental, limitados en su ndmero y contenido
en formulaciones concretas, constituyen segiin prescripcion expresa dereche directamente

24 BULNES ALDUNATE, Luz. “La fuerza normativa de la Constitucién”. En Revista Chilena de Derecho,
Niamero Especial, 1998, Pédg. 137.

25 Fallo de 27 de octubre de 1983, Rol N° 19, considerando 10°.

26 FERNANDEZ GONZALEZ, Miguel Angel. “La fuerza normativa de la Constitucién”. Ponencia presentada a las
XXXI Jornadas Chilenas de Derecho Piiblico, Santiago, noviembre de 2000 (no publicada).

27 §TC 1/1985, de 9 de enero. En FERNANDEZ SEGADO, Francisco. “La teorfa jurfdica de los derechos
fundamentales en la Doctrina Constitucional”, Revista Espafiola de Derecho Constitucional. Afio 13 N° 39.
Septiembre-diciembre 1993. P4g. 209.
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aplicable... (Asi) estdn asegurados en su nicleo institucional mediante la inviolabilidad,
sin excepciones, de su contenido sustancial™28,

O como sostiene el ilustre profesor francés Louis Favoreu:

“En realidad nada se saca con proclamar los derechos y libertades con un lujo de
detalles, si al mismo tiempo el constituyente entrega al legislador la labor de poner en
ejercicio estos derechos o si la opinién dominante es que estos derechos no son de
aplicacién inmediata”?%,

A la luz de lo expresado, el principio de la fuerza vinculante directa de la Constitucién —que
obliga por igual a los érganos del Estado como a toda persona, institucién o grupo— revestir4 el
cardcter de un imperativo especial para los jueces llamados, en virtud de sus facultades conser-
vadoras, a tutelar los derechos fundamentales. Como se sabe, existen ordenamientos constitu-
cionales que han consagrado expresamente este imperative como es el caso del Art. 1° pérrafo
3 de ia Constitucién de 1a Repiiblica Federal de Alemania, de 1949, que ordena:

“Los siguientes derechos fundamentales vinculardn a los poderes ejecutivo, legislativo y
judicial a tftulo de ley directamente aplicable”.

Ademis, como apunta Otto Bachof:

“.... la defensa y proteccién de la Constitucién y de sus sistema de valores constituye la
labor ¥ el deber mds nobles de todos los drganos estatales y, sobre todo, del legislador.
Pero, en caso de duda, es el juez el que tiene de hecho la Gltima palabra ...”30

Luego de efectuadas estas precisiones generales es ¢] momento de ocuparnos de la forma
concreta en que el juez ordinario puede contribuir a amparar el secreto industrial en todos
aquellos casos en que no exista la posibilidad de obtener una patente de invencién.

En este sentido, debe tenerse presente que la remisién que el constituyente efectia al
legislador en el art. 19 N° 25 se refiere al tiempo por el cual se garantizan, respectivamente,
las patentes de invencidn, las marcas comerciales, los modelos, los procesos tecnoldgicos y
otras creaciones andlogas.

Sin embargo, no debe pensarse que 1z tarea del legislador en la concrecidn de la protec-
cién de la propiedad industrial, que garantiza la Carta Fundamental, se encuentre solo limita-
da a establecer el tiempo de la proteccién. En efecto:

“La obligacién del sometimiento de todos los poderes a la Constitucién (...), no solamen-
te se deduce la obligacién negativa del Estado de no lesionar la esfera individual o
institucional protegida por los derechos fundamentales, sino también la obligacién positi-
va de contribuir a la efectividad de tales derechos y de los valores que representan, aun
cuando no exista una pretension subjetiva por parte del ciudadano”.

El legislador es quien en mayor medida resulta obligado por lo que acabamos de decir,
pues es €l quien recibe de los derechos fundamentales “los impulsos y lineas directivas”,
obligacién que adquiere especial relevancia alli donde un derecho o valor fundamental
constitucionalmente positivizado quedaria vacio de no establecerse los supuestos para su
defensa™31, '

2 BACHOF, Otto. Jueces y Constitucidn. Editorial Civitas S.A., Madrid, 1987. P4g.42.
¥ Citado por BULNES ALDUNATE, Luz. Ob, Cit. P4g, 138.

30 BACHOF. Ob. Cit. P4g. 47.

31 FERNANDEZ SEGADO, Ob. Cit. P4g. 210.
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Luego, es una obligacién del legislador brindar adecuada proteccidn al secreto industrial,
porque, como hemos sostenido, la informacién que le es inherente constituye un elemento de
la esencia del respectivo derecho. De esta forma, si el legislador omite esa proteccién incurre
en una inconstitucionalidad por omisién que genera las responsabilidades consiguientes. Este
es precisamente el sentido que inspira la afirmacién de que hoy “las leyes solo valen en el
dmbito de los derechos fundamentales™ en lugar de que “los derechos fundamentales solo
valgan en el 4mbito de la ley™2.

Por lo demads, la Ley Suprema de 1980 no ofrece duda alguna, en este sentido, al brindar:

“La seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constituci6n regulen o
complementen las garantias que esta establece o que las limiten en los casos en que ella
lo autoriza, no podran afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos
o requisitos que impidan su libre ejercicio®?”.

CONCLUSION

Si hasta hoy el legislador no ha cumplido con la obligacién que se deriva del propio
Estatuto Orgdnico, en lo que al amparo del secreto industrial respecta, apartéindose ademds de
las directrices provenientes de los instrumentos internacionales sobre la materia, es posible
sostener que el juez ordinario —y, por cierto, el tribunal de proteccién— debe brindar dicho
amparo al tenor de lo que la Carta Fundamental directamente preceptiia, considerando, para
ello, todos los antecedentes provenientes de la historia fidedigna del establecimiento de la
norma contenida en el Art. 19 N° 25,

Esta interpretacién fluye de la igual proteccidn en el ejercicio de los derechos que
la Constitucién Politica garantiza a toda persona en el inciso 1° del Art. 19 N° 3, de forma
tal que:

“Aquf hay una facultad a los tribunales para otorgar amparo a las personas que tengan sus
derechos violados, aunque no se establezca una competencia especifica, porque se esta-
blece un caso de jurisdiccién general de los tribunales de justicia y de obligacién de
conocer esa violacién™,

Ello se traducird en que podrd el tribunal decretar todas aquellas medidas que, en forma
precautoria y anticipada, conduzean inequivocamente a evitar que se divulgue la informa-
cién constitutiva de un secreto industrial que no goza del amparo proveniente de una
patente de invencidn, de forma de impedir el aprovechamiento —y por qué no decirlo— y el
enriquecimiento ilicito que supone aprovechar ventajas econdmicas a costa del sacrificio en
el patrimcnio de otro.

Sostenemos esta conclusién, con mayor razén cuando la doctrina ha admitido en forma
generalizada la tutela de los derechos fundamentales cuando su lesion proviene de otro parti-
cular y considerando ademds que:

“Cuando se ha pretendido judicialmente la correccion de los efectos de una lesién de tales
derechos (fundamentales} y la sentencia no ha entrado a conocerla, tras la correspondien-
te averigilacién de su existencia, previo el andlisis de los hechos denunciados, es la
sentencia la que entonces vulnera el derecho fundamental en cuestién™.

32 KROGER, Herbert, citado por BACHOF, Otto. Ob. Cit. Pdg. 41.

33 Art. [9 N° 26.

34 EVANS. Ob. Cit. P4g. 26.

35 Sentencia del Tribunal Constitucional espafiol 55/1983, de 22 de junio. En FERNANDEZ SEGADO, Ob. Cit.
Pag. 221.



