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DERECHO  DE LA CO MPETENCIA

PROTECCIÓN A LO S SECRETO S EMPRESARIALES
EN LA NUEVA LEY DE PRO PIEDAD INDUSTRIAL

Carmen Gabriela Iglesias Muñoz
Abogada

1. DE LO S SECRETO S EMPRESARIALES

En Chile por fin existirá una norma que
proteja los secretos empresariales: la ley
Nº  19.996, sobre propiedad industrial
publicada el 11 de marzo de 2005, que
entrará en vigencia dentro de seis me-
ses contados desde la fecha de publica-
ción, normará esta situación en el título
VIII, artículo 86 donde define lo que se
entiende por secreto empresarial.

Concepto

Se entiende por secreto empresarial:
“todo conocimiento sobre productos o
procedimientos industriales, cuyo man-
tenimiento en reserva proporciona a
su poseedor una mejora, avance o ven-
taja competitiva”.

El Derecho estadounidense nos
ofrece una definición mediante el cual
define el secreto comercial o Trade Secret
como:

“una información, inclusive una
formula, diseño o modelo, com-
pilación, programa, mecanis-
mo, método, técnica o proceso

que tenga un valor económico in-
dependiente, actual o potencial,
que no sea generalmente conocido,
y no sea fácilmente accesible por
los propios medios por otras per-
sonas que puedan obtener un
valor económico por sus revela-
ciones o uso, y que el propietario
realice un esfuerzo razonable
según las circunstancias para man-
tenerlo en secreto”.

Por consiguiente, el secreto empre-
sarial puede ser una información técni-
ca, una modificación técnica o un proce-
so de fabricación de diversa intensidad
que pueda afectar a una parte o a todo el
proceso productivo. Puede ser una in-
versión originaria o puede ser el com-
plemento de la misma; puede ser una
fórmula para una composición farma-
céutica, hasta un listado de clientes.

Para algunos autores el know how
correspondía a aquel conocimiento que
se mantenía en la mente y la experien-
cia de las personas que realizaban una
innovación vinculada a una patente de
invención. Posteriormente, sin embar-
go, el mismo concepto se hizo extensi-
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tuviera algún significado industrial.
En los últimos años el concepto de

know how ha sido reemplazada por el
de “información confidencial”, “secre-
tos de comercio” (trade secret) o “secre-
to industrial”.

2. NATURALEZA JURÍDICA

La naturaleza jurídica del secreto em-
presarial es de carácter patrimonial. El
secreto empresarial es un derecho que
integra el catálogo de los bienes inma-
teriales, pues forma parte de los dere-
chos de propiedad industrial, y la natu-
raleza jurídica del secreto empresarial
es un monopolio que podemos califi-
car “de hecho”, ya que no se acepta
como un derecho, porque la ley no tute-
la el derecho como tal, sino que éste
no sea revelado, ius prohibendi.

En la doctrina prevalece la opinión
de que una información es secreta cuan-
do resulta imposible, por medios legal-
mente admitidos, el acceso a la misma
por personas no autorizadas. Conse-
cuentemente, si esta información re-
porta al empresario una ventaja patri-
monial, estará interesado en su tutela
frente a terceros, manteniéndola, por
tanto, en secreto, pues en el momento
en que la información se divulgue, des-
aparece la ventaja patrimonial que ob-
tiene el empresario frente a quienes no
la conocen o no la usan.

Por otro lado, el secreto empresa-
rial puede llegar a constituir una paten-
te, ya que el titular de un secreto tiene
un derecho potestativo de solicitar la
patente o de mantenerlo en secreto. Si

solicita la patente debe el invento cum-
plir con los requisitos de novedad, activi-
dad inventiva y ser susceptible de aplicación
industrial, de lo contrario puede mante-
nerlo en secreto hasta que se divulgue.

La protección del secreto empresa-
rial es indirecta, pues se trata de una
protección que tutuela el secreto contra
las revelaciones no deseadas por el titu-
lar, realizadas de forma ilegal por per-
sonas obligadas a mantener su confi-
dencialidad. La exclusividad basada en
el conocimiento de un secreto empre-
sarial es vulnerable porque la informa-
ción puede dejar de ser secreta cuando
otras personas accedan a ella.

El secreto empresarial constituye
un bien inmaterial, su titular está legi-
timado para que su confidencialidad sea
protegida legalmente, y si cumple con
los requisitos legales de patentabilidad,
procede su solicitud con el fin de obte-
ner un derecho de exclusiva, temporal
absoluto y erga omnes.

3. PRO TECCIÓ N DEL SECRETO

EMPRESARIAL

En Europa, el secreto empresarial se
ha protegido históricamente y por una
doble vía. Por una, a través de normas
contenidas en los códigos penales y,
por otra, en las leyes de la competen-
cia desleal al reconocer la violación de
secretos como un supuesto claro de des-
lealtad. El ilícito desleal se configura
en sanciones a las conductas abusivas
que afecten el buen funcionamiento de
los operadores en el mercado y en fun-
ción de los principios básicos de la
constitución económica. La ley garan-
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tiza la tutela del mercado y consecuen-
temente sus operadores económicos.

En Chile en la ley de Defensa a la
Competencia, artículo 42 establece só-
lo el deber de confidencialidad de los
funcionarios de la Fiscalía Nacional
Económica de toda información y da-
tos que tengan conocimiento con mo-
tivo de las labores de dicha institución.
En la ley de Mercado de Valores, po-
demos encontrar en el título tercero,
que se refiere a la “información conti-
nua y reservada”, artículo 10, una situa-
ción relacionada con el carácter reser-
vado de ciertos hechos o antecedentes
que puedan perjudicar el interés social,
sancionando conductas por infracción
a esa disposición, inclusivo, con la in-
demnización de daños y perjuicios,
sanciones administrativas o penales se-
gún sea el caso.

En el Código Penal, título VI, de los
crímenes y simples delitos relativos a
la industria, al comercio y a la subastas
públicas, artículo 284, encontramos un
artículo que establece y castiga al que
fraudulentamente hubiere comunicado
secretos de fabrica en que ha estado o
está empleado.

4. LA IMPO RTANCIA

La importancia general de la materia
de los secretos de empresa se pone de
manifiesto por la atención que ha dedi-
cado el acuerdo ADPIC de “la informa-
ción no divulgada”. Tal es la sección
7, artículo 39, se protege contra todo
uso comercial desleal y los criterios
para valorar la deslealtad de una prác-
tica son “los usos comerciales hones-

tos”, procedentes del articulo 10 bis del
convenio de la Unión de París.

Con la adecuación de la legislación
chilena a los acuerdos ADPIC, es que
se ha convenido en incorporar un títu-
lo nuevo: el número VIII, de los secre-
tos empresariales y de la información,
presentada a la autoridad para la obten-
ción de registros o autorizaciones sani-
tarias, objeto de este análisis.

5. LEY N° 19.996 Y SU ADECUACIÓ N
A ADPIC

La nueva ley de propiedad industrial,
define la información no divulgada al
tenor de lo establecido en el número 2
del artículo 39 de los ADPIC, que dice:

“Las personas físicas y jurídicas
tendrán la posibilidad de impe-
dir que la información que esté
legítimamente bajo su control se
divulgue a los terceros o sea ad-
quirida o utilizada por terceros
sin su consentimiento de mane-
ra contraria a los usos comercia-
les honestos, en la medida que
dicha información”.

Requisitos:
1. Q UE SEA SECRETA: Se entiende que

esta información debe tener el
carácter de confidencial, pues no
debe trascender a terceros no
autorizados, vale decir no debe
ser divulgada ni revelada.

2. Q UE TENGA UN VALO R CO MERCIAL:
Q ue esa información le reporte
una ventaja económica frente a
sus competidores, que no la cono-
cen o la usan.
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TA: Q ue haya sido objeto de me-
didas razonables, para mantener-
la secreta, por la persona que
legítimamente la controla.

Ahora bien, constituyen actos con-
trarios a los usos honestos del comer-
cio, la adquisición, divulgación o ex-
plotación de información no divulgada,
obtenida ilegítimamente o con infrac-
ción al deber convencional de confiden-
cialidad o reserva, en beneficio propio,
ajeno o en perjuicio del titular de los
secretos, tales como:

1. El incumplimiento de contrato
2. El abuso de confianza
3. La instigación a la infracción
4. La adquisición por terceros de

información no divulgada que su-
pieran que esta adquisición im-
plicaba tales prácticas.

5. La adquisición, divulgación y ex-
plotación de datos de prueba u
otros no divulgados referentes a
productos farmacéuticos o de pro-
ductos químicos, presentados a la
autoridad competente para cono-
cer de la autorización a la comerc-
ialización. Sin perjuicio del inte-
rés público o, bien, adoptando las
medidas que garanticen la debida
protección de estos datos.

5.1 El incumplimiento de contrato

Se considera desleal la divulgación o
explotación, sobre el cual pesaba un
vínculo contractual, entre el titular de
la información y el empleado, con el
ánimo de obtener provecho, perjudi-
cando al titular del secreto.

Las sociedades corren el riesgo de
que sus trabajadores e, incluso, admi-

nistradores y dirigentes se apropien in-
debidamente de los secretos empresa-
riales de las mismas, comportando con-
secuencias financieras significativas.
Baste recordar al respecto el juicio en-
tre la General Motors y la Wolkswagen,
que constituye un claro ejemplo del ries-
go de las empresas de que un depen-
diente altamente calificado transfiera de
una sociedad a otra una información
secreta.

5.2 El abuso de confianza

La ley también sanciona como una com-
petencia desleal al reconocer la viola-
ción de secretos como un supuesto cla-
ro de deslealtad, la cual se consuma por
el simple hecho de la comunicación de
la información, y que el receptor obten-
ga un provecho de la misma, ese pro-
vecho puede ser de cualquier naturale-
za, siempre y cuando el mismo sea
susceptible de ser valorado económica-
mente.

5.3 La instigación a la infracción

Entendiéndase como instigación la pro-
vocación o inducción a realizar una
conducta dirigida a la infracción.

5.4 La adquisición, divulgación
y explotación da datos de prueba

referentes a productos farmacéuticos
o de productos químicos presentados

a la autoridad competente

Antes de entrar a conocer el artículo 89
de la ley N° 19.996, sobre su adecua-
ción a los ADPIC, es necesario hacer
un comentario:
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Productos farmacéuticos
o químicos agrícolas
Es sabido que en la mayor parte de los
Estados la autorización de comercial-
ización de un medicamento no es auto-
mática, sino que exige la presentación
de una documentación que acredite la
calidad, la eficacia y seguridad de éste.
Para obtener la prueba de estos requisi-
tos, el laboratorio que desarrolla una
especialidad farmacéutica original ha de
realizar pruebas preclínicas, ensayos clí-
nicos y pruebas farmacológicas y toxi-
cológicas que acrediten los extremos
citados. Los documentos que plasman
dichas pruebas y ensayos tienen un gran
valor comercial. Para que esta informa-
ción no sea de libre acceso y otros com-
petidores no se beneficien de ella sin
haber realizado esfuerzo alguno, es que
se concede un registro sanitario por el Ins-
tituto de Salud Pública, que se obliga a
tutelar dichos datos. Por lo tanto, la res-
ponsabilidad primaria de observar el
derecho del titular corresponde a las
autoridades de registro sanitario. Ellas
son las que evalúan las solicitudes de
comercialización y, en consecuencia,
las que están en condiciones de saber
en qué datos concretos se apoya cada
solicitud que examinan y bajo la res-
ponsabilidad de quién se obtuvieron los
mismos. La autoridad de registro, cuan-
do omite pedir datos de eficiencia, se-
guridad y calidad es porque se está apo-
yando explícita o implícitamente, directa
o indirectamente, en las pruebas de otro
peticionante, originador de éstos. De allí
que la acción del titular del derecho
pueda dirigirse tanto contra el tercero
que usa los datos sin autorización como
en contra de la autoridad que exime al

tercero de realizar sus propias pruebas.
En el caso de las patentes es tradicional
que el titular ejerza la acción contra el
tercero particular que infringe el dere-
cho.

El artículo 89 de la ley 19.996 se-
ñala:

“Cuando el Instituto de Salud
Pública o el Servicio Agrícola y
Ganadero requieran la presen-
tación de datos de prueba u otros
que tengan naturaleza de no di-
vulgados, relativos a la seguri-
dad y eficacia de un producto far-
macéutico o químico-agrícola
que utilice una nueva entidad quí-
mica que no haya sido previa-
mente aprobada por la autoridad
competente, dichos datos ten-
drán el carácter de reservados.

La naturaleza de no divulga-
dos se entiende satisfecha si los
datos han sido objeto de medi-
das razonables para mantenerlos
en tal condición y no son gene-
ralmente conocidos ni fácilmen-
te accesibles por personas per-
tenecientes a los círculos en que
normalmente se utiliza el tipo de
información en cuestión.

La autoridad competente no
podrá divulgar ni utilizar dichos
datos para otorgar un registro o
autorización sanitarios a quien
no cuente con el permiso del ti-
tular de aquellos, por un plazo
de cinco años, para productos
farmacéuticos y diez años para
productos químico-agrícolas,
contados desde el primer regis-
tro o autorización sanitarios otor-
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Pública o por el Servicio Agríco-
la y Ganadero, según corres-
ponda.

Para gozar de la protección
de este artículo, el carácter de
no divulgados de los referidos
datos de prueba deberá ser se-
ñalado expresamente en la so-
licitud de registro o de autori-
zación sanitarios”.

6. EN LO S ADPIC

Este artículo se refiere al 39.3, sección
7: protección de la información no di-
vulgada de los ADPIC, el cual fue re-
cogido del acta final de la Ronda de
Uruguay. Dicha norma contiene la obli-
gación de las partes de protección de
los datos farmacéuticos y fitosanitarios
con el uso comercial desleal.

El artículo 39.3 de ADPIC, esta-
blece el deber del Estado de proteger
los datos de prueba y otras informacio-
nes no divulgadas:

1. Contra todo uso comercial des-
leal

2. Contra toda divulgación
Sin embargo, puede el titular de los

datos de prueba del producto original
conceder una autorización expresa a
un segundo solicitante para obtener
aprobación de comercialización de esos
productos.

7. PERÍO DO DE PROTECCIÓ N

El acuerdo ADPIC no establece plazo
mínimo durante el cual estas informa-

ciones habrán de permanecer en secre-
to. No obstante, la mayoría de las le-
gislaciones protegen esa información
por un tiempo determinado que oscila
entre cinco y diez años de protección.

Existe una versión que señala que
la duración de protección de los datos
de prueba no debería exceder del pla-
zo de duración de la patente que prote-
ge al producto original.

8. LA INFO RMACIÓ N ABREVIADA

En la Unión Europea, el régimen de
protección establece el período de tiem-
po durante el cual no se acepta informa-
ción abreviada de terceros no origina-
dores del desarrollo. De esta forma, los
segundos y subsiguientes solicitantes
no autorizados por el primero deben
realizar sus propias pruebas, como si
ellos fueran los originadores, o si no
desean realizarlas, deben esperar el
vencimiento del período de protección.
En los Estados Unidos no pueden pre-
sentarse solicitudes de registro abrevia-
das durante la protección. En ambos
casos las autoridades de registro deben
velar por el cumplimiento de la protec-
ción. El período de protección es de
hasta quince años.

El tratado de libre comercio de Chi-
le con la Unión Europea, de fecha 1 de
Enero de 2003, no se refirió a este tema,
en el tratado de libre comercio de Chile
con los Estado Unidos, de fecha 1 de
enero de 2004, se establece un capítulo
específico para propiedad intelectual,
capítulo 17, dentro del cual en materia
de propiedad industrial se refiere en el
artículo 17.9 a patentes Nº  4: dice:
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“Si una Parte autoriza la utiliza-
ción de una materia protegida
por una patente vigente por par-
te de un tercero, para apoyar la
solicitud de autorización de co-
mercialización o permiso sani-
tario de un producto farmacéu-
tico, la Parte deberá establecer
que ningún producto fabricado
en virtud de dicha autorización
podrá ser fabricado, usado o
vendido en el territorio de la Par-
te, excepto para cumplir con los
requisitos de obtención de la
autorización de la comercializa-
ción o permiso sanitario y, si la
exportación es permitida el pro-
ducto solo será exportado fuera
del territorio de la Parte para el
propósito de cumplir con los re-
querimientos para emitir la au-
torización de comercialización
o permiso sanitario en la Parte
exportada”.

El tratado de libre comercio de Chi-
le con los Estado Unidos es la primera
aproximación a la regulación a los re-
gistros sanitarios concedidos por la au-
toridad sanitaria, posteriormente viene
la ley 19.996. En el tratado se entiende
por parte al “Estado contratante”, y en
cuanto al uso señala que cualquier per-
sona puede utilizar un producto protegi-
do por una patente siempre y cuando
el uso sea para generar los anteceden-
tes o realizar los ensayos para la auto-
rización sanitaria; una vez obtenido,
debe dejar de producirlo no puede utili-
zarlo para comercializarlo.

9. DATO S CIENTÍFICO S

Tal como lo hemos dicho, cuando un
tercero solicita un registro sanitario si-
milar al nuevo, que ocupa el mismo
principio activo el Instituto de Salud
Pública no exige que se acompañen los
datos científicos que ya pidió el primer
solicitante, en la práctica valida la se-
gunda solicitud usando la información
ya acompañada por el producto nuevo.

10. DATA EXCLUSIVITY

Implementado en la ley 19.996 artícu-
los 89, 90 y 91, señala que la autoridad
sanitaria que otorga el permiso, vale
decir, el registro sanitario, se abstenga
de usar para la concesión la informa-
ción científica confidencial aportada
por el solicitante original, prohibición
por un período de cinco años para pro-
ductos farmacéuticos y diez para pro-
ductos químico agrícolas; por lo tanto,
si se quiere solicitar un registro sanita-
rio se tendrá que acompañar toda la
información científica que se le exige
al producto nuevo.

En el capítulo 17.10 del tratado de
libre comercio con los Estados Unidos
de América, se establece un artículo
“medidas relativas a ciertos productos
regulados” y que se refiere a la infor-
mación no divulgada relativa a la segu-
ridad y eficacia de un productos farma-
céutico o químico-agrícola, que utilice
una nueva entidad química que no
haya sido previamente aprobada, para
otorgar la autorización de comerciali-
zación o permiso sanitario de dicho pro-
ducto, la parte no permitirá que terce-
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miento de la persona que proporcionó
la información, comercialicen un pro-
ducto basado en esa nueva entidad quími-
ca, fundados en la aprobación otorgada
a la parte que presentó la información.
Cada parte mantendrá dicha prohibi-
ción por un período de a lo menos cin-
co años contado a partir de la fecha de
aprobación del producto farmacéutico
y diez años contado desde la fecha de
aprobación del producto químico-agrí-
cola. Cada parte protegerá dicha infor-
mación contra toda divulgación, excep-
to cuando sea necesario para proteger
al público.

En este caso, claramente es la pri-
mera aproximación a los plazos de cin-
co y diez años, para la protección del
registro sanitario, permiso de comer-
cialización o producto químico agríco-
la.

El artículo 90 de la ley 19.996, se
refiere a los datos exclusivos y señala
que sólo será disponible para produc-
tos que empleen una nueva entidad quí-
mica, definida en la ley que dice:

Artículo 90: “Se entiende por nue-
va entidad química aquel prin-
cipio activo que no ha sido pre-
viamente incluido en registros o
autorizaciones sanitarios otorga-
dos por el Instituto de Salud Pú-
blica o por el Servicio Agrícola
y Ganadero, según corresponda,
o que no haya sido comercializa-
do en el territorio nacional antes
de la solicitud de registro o auto-
rización sanitaria”.

11. EFICACIA

Habiendo definido los alcances de pro-
tección, corresponde ahora contestar la
pregunta sobre su eficacia. El hecho de
que por una parte el tratado de libre
comercio con los Estado Unidos de
América y la ley 19.996, que entrará
próximamente en vigencia, haya fijado
un plazo a partir del cual se permite la
presentación de solicitudes de registro
sanitario acompañando la información
científica que se le exige a todo produc-
to nuevo, es un gran indicio. También
lo es el hecho de que se haya definido
en la ley que se entiende por “nuevas
entidades químicas”, toda vez que exis-
ten interpretaciones restrictivas que sos-
tienen que la expresión “nuevas entida-
des químicas” se refiere a la novedad
absoluta universal. Si así fuere, se po-
dría obtener una patente de invención
que otorga un ius prohibendi mucho más
amplio que el de la protección de datos
para registro. De allí que la ley chilena
definió lo que se entiende por nueva
entidad química y su alcance de aplica-
ción es que se utiliza para registros sa-
nitarios y que no haya sido comerciali-
zado con anterioridad en el territorio
nacional, aceptando, por lo tanto, un
permiso que haya sido utilizado en el
extranjero, entiéndase que estamos ha-
blando sólo de un permiso de comercia-
lización no de una patente de invención.

12. EL REGLAMENTO DE PRO DUCTO S

FARMACÉUTICO S

El Reglamento del Sistema Nacional
de Control de Productos Farmacéuti-
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cos, Alimentos de Uso Médico y Cos-
méticos, ha tenido varias modificacio-
nes desde el decreto Nº  1876 de 1995
publicado el 9 de septiembre de 1996
y últimamente actualizado a julio de
2004, mediante decreto Nº  245; seña-
la en su artículo 65 que una vez eva-
luado favorablemente un producto far-
macéutico será registrado en un papel
especial que el instituto mantendrá para
estos efectos y que se entiende por
“producto farmacéutico o medicamen-
to”: toda sustancia natural o sintética o
mezcla de ellas, que se destine a la ad-
ministración al hombre o a los anima-
les, con fines de curación, atenuación,
tratamiento, prevención y diagnóstico
de las enfermedades o de sus síntomas.

Una vez registrado un producto, el
instituto lo someterá a controles de ca-
lidad, en cualquiera de sus etapas, des-
de su fabricación hasta su expendio y
que en caso de ser registrado un pro-
ducto farmacéutico para ser importado
como producto terminado por cual-
quier persona, no se requerirá de nue-
vo de registro sanitario para su impor-
tación por personas distintas a de las
que obtuvieron dicho registro, y agre-
ga en la modificación de julio de 2004,
que para estos efectos se deberá acre-
ditar, a través del certificado de regis-
tro o certificación oficial recomenda-
da por la O rganización Mundial de la
Salud, otorgada por la autoridad sani-
taria del país de origen del laboratorio
productos o por cualquier medio acep-
tado por el instituto, que el producto
farmacéutico, además de tener idénti-
co nombre genérico o denominación,
proviene del mismo laboratorio pro-
ductos y país de origen que el produc-

to farmacéutico previamente registra-
do.

Una vez acreditado lo anterior el
instituto autorizará mediante resolución
la internación de las partidas.

13. SANCIO NES

La aplicación de las sanciones a la vio-
lación del “secreto empresarial” está
directamente relacionada con la inten-
ción de la realización del acto doloso,
vale decir, que la revelación de la infor-
mación siempre ha de ser dolosa, son
impunes las revelaciones imprudentes
de secreto de empresas o las utiliza-
ciones que no se dirijan a causa un per-
juicio al titular del secreto.

El daño debe ser actual y patrimo-
nial, debe haber un enriquecimiento in-
justo, es decir, que nadie debe enrique-
cerse injustamente o sin causa a costa
de otro. Además, afecta tanto el daño
emergente como el lucro cesante.

Al lucro cesante, se corresponde con
la ausencia de un beneficio que hubie-
ra podido obtener el perjudicado si no
se hubiera producido el acto desleal.

La culpa exigida en el acto de com-
petencia desleal se presume, siendo
difícil obtener una prueba que libere al
demandado de la culpabilidad.

14. LEY Nº  19.996

El artículo 88, de la ley N° 19.996, so-
bre la adecuación de los ADPIC, se-
ñala que en caso de violación del se-
creto empresarial serán aplicables las
normas del título X, relativas a la ob-
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industrial que se refiere a la aplicación
de acciones civiles, medidas precau-
torias y medidas prejudiciales precauto-
rias. La ley no incluye la sanción de
nulidad absoluta de registros sanitarios
concedidos en contravención a lo aquí
dispuesto.

El artículo 45 de los ADPIC se re-
fiere a la compensación del daño y re-

sarcimiento de perjuicios. En la ley
chilena quedó definido que sólo res-
ponden de los daños y perjuicios las
personas que hubieren fabricado o co-
mercializado esos productos con cono-
cimiento de que estaban cometiendo una
infracción a los derechos de propiedad in-
dustrial, por lo tanto, la tarea de los que-
rellantes es “probar la intención”, en
la práctica algo sumamente difícil.
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