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RESUMEN

1. Deconformidad con ladecisién adoptada por € Comité Permanente sobre el Derecho
de Patentes (SCP) en su duodécima sesion, celebrada en Ginebradel 23 al 27 de junio

de 2008, se presenta &l presente documento preparado por la Secretaria en calidad de estudio
preliminar sobre la cuestion del secreto profesional en larelacion cliente-abogado. En el
documento se examina la cuestion en juego y se ofrecen algunos g emplos de la situacion
juridica existente en varios paises. A continuacion, se describen brevemente las diferencias
entre los sistemas del common law y |os paises de tradicion juridicaromanistay las distintas
cuestiones gue surgen, especialmente en € contexto internacional, y se exponen agunas de
las soluciones posibles que han sido examinadas a escala internacional.

2. Veamos, pues, en qué reside lacuestion. A fin de asegurarse la obtenciony la
observancia de |os derechos de propiedad intelectua (P.1.), los titulares de esos derechos
deben poder comunicarse libremente con sus asesores en ese ambito. Igualmente, son
necesarias las consultas de terceros con asesores de P.I. en asuntos tales como la posible
infraccion de los derechos de patente o lainvalidacion de patentes otorgadas. En ambos
casos, |os clientes deben estar seguros de que |as comunicaciones que mantengan con esos
asesores tendran caracter confidencia y no se divulgaran ante los tribunales o aterceros ni
serén hechas publicas de otramanera. En & contexto de laP.l. se denomina“ prerrogativa del
secreto profesional en larelacion cliente-abogado” al derecho a oponerse alapeticion de las
autoridades o de otras partes que desean que se divulguen |as comunicaciones mantenidas
entre un particular y su asesor de P.1. sobre el asesoramiento relativo al asunto sobre el que se
solicitaladivulgacion. Por |o tanto, €l secreto profesional es unaformade garantizar la
comunicacion libre y confidencial entre los clientes y sus asesores de P.I.

3. Dadalainexistencia de unalegislacion uniforme relativa alaaplicacion del secreto
profesional alas comunicaciones mantenidas entre los asesores de P.I. y sus clientes, estos
altimos corren € riesgo de no poder utilizar el asesoramiento obtenido y de que las
comunicaciones pierdan su caracter confidencial. Ademas, esto puede ocasionar la pérdida de
la proteccion del secreto profesional en |os paises en que se contempla esta prerrogativa.

4.  El secreto profesional depende de que se haya establecido en primer lugar la
confidencialidad de las comunicaciones alas que se aplicay de que esa confidencialidad se
mantenga posteriormente. Si no se reconoce e secreto profesional en uno de los dos paises en
los que € cliente desea defender susintereses, divulgar el asesoramiento obtenido en €l pais
en el que se contempla el secreto profesional en € pais en € que no esta reconocido trae
consigo €l riesgo de tener que hacer publico el asesoramiento en este Gltimo pais. Por o
tanto, si existe la obligacién de publicar las comunicaciones, éstas dejan de ser confidenciales.
En ese caso, se perderala prerrogativa que otorga el secreto profesional en el paisen e que
habria existido de otro modo dicha prerrogativa.

5.  El secreto profesional tiene por fin adentar a quienes solicitan y a quienes proporcionan
asesoramiento a expresarse con toda sinceridad durante ese proceso. El comercioy los
derechos de P.I. en que se sustenta tienen carécter mundial. Por lo tanto, los problemas
planteados por la existencia de distintas normas sobre el secreto profesional y €
reconocimiento en un lugar de una prerrogativa que no se reconoce en otro ocasionaran
problemas ala hora de gestionar y hacer valer esos derechos.
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6. A continuacién se citan algunas cuestiones que han sido objeto de examen: ¢es
necesario establecer un alcance minimo de la proteccion del secreto profesional en cada uno
de los paises involucrados en la cuestion? ¢Debe aplicarse € secreto profesional alos
asesores localesde P.1.? ¢Debe ampliarse atodos los que den instrucciones para prestar
asesoramiento y alos que presten asesoramiento? En cuanto a estos Ultimos, ¢debe
extenderse € secreto profesiona a cualquiera que preste asesoramiento de P.I. y cumplalos
reguisitos necesarios para prestar asesoramiento en ese pais y aterceros (como |os expertos)
que contribuyan al asesoramiento ofrecido? ¢Debe extenderse el secreto profesional alos
asesores de P.1. de otros paises?

7.  Enlosultimos afios se han examinado varias soluciones posibles a nivel internacional,
entre ellas laintroduccion unilateral del secreto profesional en lalegislacion nacional, la
aplicacion del secreto profesional contemplado en € otro pais, la aplicacién del propio secreto
profesional a asesores extranjerosy la posibilidad de establecer una norma minima con
respecto a secreto profesiona aplicable alas comunicaciones que se mantengan con asesores
deP.I. anivel internacional.
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.  INTRODUCCION

8.  Ensuduodécima sesion, celebrada en Ginebra del 23 a 27 de junio de 2008, e Comité
Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) pidio ala Secretaria que, alos efectos de su
siguiente sesion, elaborara estudios preliminares sobre cuatro cuestiones. Setratade las
cuestiones siguientes:

- ladifusion de informaci6n sobre patentes (entre otras, la cuestion de la base de
datos sobre informes de blsqueda y de examen);

- las excepciones ala materia patentable y las limitaciones alos derechos, entre
otras, las exenciones deinvestigacion y las licencias obligatorias;

—  laspatentes y normas técnicas,

—  laprerrogativa del secreto profesional en larelacion cliente abogado.

9.  Estas cuatro cuestiones no se deben considerar prioritarias sobre |as demés cuestiones
que figuraban en lalista establecida durante la duodécima sesién del SCPy que se expuso en
el Anexo del documento SCP/12/4 Rev. (véase € parrafo 8.c) del documento SCP/12/4 Rev.).

10. En € presente documento se examina la cuestion del secreto profesional en larelacion
cliente-abogado y se ofrecen varios ggemplos de la situacién juridica vigente a ese respecto en
varios paises. A continuacion, se describen brevemente las diferencias entre |os sistemas del
common law y de los paises de tradicion juridicaromanistay las distintas cuestiones que
surgen, especialmente en & contexto internacional, y se exponen algunas de las soluciones
posibles que se han examinado a escala internacional

11. Enladuodécima sesion del SCP, se aclaré que se habia convenido en adoptar €
procedimiento de trabajo del Comité, a saber, avanzar por diversas vias, entre ellasla
preparacion de estudios preliminares, alos fines de elaborar € programa de trabajo del SCP
(véase @ parrafo 123 del documento SCP/12/5 Prov.). En este contexto, € estudio preliminar
tiene por fin contextualizar € marco juridico vigente sin exponer conclusiones al respecto.

Il. LA CUESTION EN JUEGO

12. A finde garantizar laadquisicion y la observancia de derechos de P.1., los titulares de
esos derechos deben poder comunicarse libremente con sus asesores en la materia.
Igualmente, son necesarias las consultas entre asesores de P.1. y terceros sobre cuestiones
tales como la posible violacion de derechos de patente o lainvalidacion de patentes otorgadas.
En ambos casos, |os clientes deben tener la certeza de que |as comuni caciones que mantengan
con ese tipo de asesores tendran carécter confidencial y no se divulgaran alostribunaleso a
terceros ni seran hechas publicas de otramanera. En el contexto delaP.l. se denominala
“prerrogativa del secreto profesional en larelacion cliente-abogado” a derecho aoponerse a
las peticiones de las autoridades o de terceros de divulgar |as comunicaciones mantenidas
entre un particular y su asesor de P.1. sobre cuestiones relativas a asunto sobre el que se
solicitaladivulgacion. Por |o tanto, €l secreto profesional es unaformade garantizar la
comunicacion libre y confidencial entre los clientes y sus asesores de P.I.

13. Actuamente, no existe uniformidad en lalegislacion y en las préacticas nacionales
relativas ala aplicacion del secreto profesional de las comunicaciones mantenidas entre los
asesoresde P.1. y sus clientes y, por lo tanto, en algunos casos se corre € riesgo de que se
pierda el carécter confidencial del asesoramiento obtenido y, en consecuencia, la confianza en
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ese tipo de asesores. Esas divergencias pueden ocasionar la pérdida del secreto profesional en
paises en |0s que se contempla esa prerrogativa; de hecho, €l secreto profesional tiene que
haber sido establecido en primer lugar para que sea mantenido posteriormente en |os paises en
gue se solicitalaproteccion. Si no sereconoce € privilegio en uno o mas paises en los que €
cliente pretende defender susintereses, al divulgar €l asesoramiento obtenido en el pais en e
gue se contempla el secreto profesional en paises en los que no existe esafigurajuridica, se
corre €l riesgo de tener que hacer publico e asesoramiento en este Ultimo pais. Esto puede
entrafar la pérdida del secreto profesional en los paises en los que se contempla esa
prerrogativa.

14. Sibienlalegislacion relativaal secreto profesional varia de formasignificativa de un
pais a otro, especialmente entre los paises del common law y los de tradicion juridica
romanista, existe interés en circulos publicos y privados por reglamentar €l secreto
profesional. En cuanto al interés publico, viene dado por € hecho de que alentar alos clientes
a comunicarse de manera sinceray plena con sus abogados facilitala administracion de
justicia, y €l secreto profesional garantiza €l derecho delas personasalaprivacidad. Sin
embargo, existe otro aspecto de interés publico, que consiste en investigar laverdad en aras de
lajusticia, por lo que todainformacion pertinente tiene que ser expuesta ante |os tribunal es.

En consecuencia, es necesario equilibrar esos intereses contrapuestos, paralo cual muchos
paises han optado por estipular en su legislacion un secreto profesional de alcance limitado
gue no comprometa el gercicio delajusticia

15. Durante los debates cel ebrados sobre la cuestion de la prerrogativa del secreto
profesional en larelacion cliente-abogado, afin de contribuir acrear un sistemajusto,
transparente y eficaz, se ha estimado en general que es necesario que e secreto profesional
tenga un alcance parecido a escalainternacional. Ademas, e secreto profesiona deberia
aplicarse alos asesores |ocales de P.I. asi como a quienes den instrucciones para el
asesoramiento y a quienes de hecho prestan asesoramiento. Una manera de definir cuales son
las personas que deben gozar de la prerrogativa del secreto profesional seria aplicarla atodos
guienes estén habilitados para of recer asesoramiento de P.1. en un pais determinado. Por
altimo, se ha afirmado que tiene que extenderse el alcance del secreto profesiona alos
asesores de P.1. de otros paises respecto de |os que se solicite asesoramiento en relacién con
los derechos de P.I.

1. INSTRUMENTOSY ACTIVIDADES EXISTENTES A ESCALA INTERNACIONAL

16. Enprimer lugar, cabe sefidar que la cuestion del secreto profesional en larelacion
cliente-abogado no esta reglamentada en ningun tratado internacional de P.I., yasea€
Acuerdo delaOMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados
con el Comercio (Acuerdo sobrelos ADPIC), apesar de las disposiciones que contiene sobre
laobservanciade los derechos de P.1., 0 e Convenio de Paris parala Proteccion de la
Propiedad Industrial (el Convenio de Paris) o cualquier otro tratado internacional de ese tipo.
Sin embargo, cabe mencionar que en € articulo 2.3) del Convenio de Paris se dgja
expresamente en manos de lalegislacion nacional € establecimiento de disposiciones sobre
procedimientos judiciales, |0 que otorga alos Estados lalibertad de reglamentar ese tipo de
procedimientos en la manera que consideren adecuada:
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“3) Quedan expresamente reservadas | as disposiciones de lalegislacion de cada uno
de los paises de la Union relativas a procedimiento judicia y administrativo, y ala

competencia, asi como alaeleccion de domicilio o ala constitucion de un mandatario,
gue sean exigidas por las leyes de propiedad industrial .”

La cuestion ha sido puesta de relieve en el ambito internacional por profesionales de la

P.I. que prestan asesoramiento a clientes. Han emprendido esa labor varias organizaciones no
gubernamental es, por g emplo, la Federacion Internaciona de Abogados de Propiedad
Industrial (FICPI), la Asociacion Internacional parala Proteccion de la Propiedad Intel ectual
(AIPPI) y la Asociacion Asiética de Expertos Juridicos en Patentes (APAA), entre otras, que
se describen en los parrafos siguientes:

FICPI

18.

La FICPI adopt6 la siguiente resolucion en su Congreso Mundia de 2000, celebrado en

Vancouver (Canadd):

“RESOLUCION A
(SECRETO PROFESIONAL)

La FICPI, laFederacion Internacional de Abogados de Propiedad Industrial (FICPI),
organizacién que representa a buena parte de la profesion liberal en mas de 70 paises,
reunida en Vancouver del 12 al 16 de junio de 2000 con motivo de su Congreso
Mundial, adopt6 la siguiente resolucién:

Reconociendo la necesidad de que los clientes gocen de una comunicacién franca,
sinceray sin cortapisas con sus asesores de propiedad intelectual y de que reciban
opiniones y asesoramiento de ellos,

Entendiendo que las comunicaciones entre |os asesores de propiedad intelectual y los
clientes, incluso cuando son confidenciales, pueden ser objeto de divulgacion en
algunas jurisdicciones,

Dado que esas comunicaciones pueden tener lugar con un profesional de la propiedad
intelectual que desempefie su labor fuera de esas jurisdicciones,

Siendo consciente de las posibles consecuencias que puede tener la divulgacion de esas
comunicaciones en |os litigios que se celebran en esos paises,

Siendo consciente del caracter internacional de determinados litigios en materia de
propiedad intelectual,

Teniendo conocimiento de que |os profesionales de |a propiedad intelectual deben estar
colegiados para g ercer la practica en algunos paises o regiones, ser miembros de
asociaciones profesional es acreditadas en otros paises y de que no se les exige ninguin
tipo de cualificacion profesional en otros,
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Siendo consciente de que alos fines de presentar una solicitud de proteccion ante una
OficinaRegional, € cliente preferira contratar 1os servicios de un profesional que goce
de la prerrogativa del secreto profesional en lugar de recurrir alos de un profesional de
un pais en e gue no se reconozca esa prerrogativa,

Convencida de gque esto tiene un efecto injusto en los servicios que se suministren en
esaregion,

Resuelve gque las comuni caciones que mantengan los clientes con los profesionales de la
propiedad intelectual deberan estar protegidas por € secreto profesional,

Insta alas autoridades competentes de |0s paises o regiones que no contemplan esa
proteccion amodificar su legislacion en laforma necesaria para reconocer el secreto
profesional en relacion con las comunicaciones entre €l cliente y €l profesional o
profesionales de |la propiedad intelectual colegiados que sean miembros de una
asociacion profesional acreditada, y que todos |os paises reconozcan la prerrogativa del
secreto profesional que existe en otros paises,

E insta a las autoridades competentes de |os paises y regiones a modificar su legislacion
para establecer un sistema adecuado de reconocimiento de profesionales de la propiedad
intelectual debidamente cualificados.” (Traduccion de la Oficina Internacional)
19. Ensu Congreso Mundia de 2003, celebrado en Berlin, la FICPI adopt6 otra resolucion
sobre esa cuestion:

“RESOLUCION 4

CONDICIONES PARA LA HABILITACION DE LOS REPRESENTANTES
AUTORIZADOSY DERECHO A EJERCER FUERA DEL TERRITORIO
NACIONAL

La FICPI, la Federacion Internacional de Abogados de Propiedad Industrial (FICPI),
organizacion que representa a buena parte de la profesion liberal en més de 70 paisesy
especialmente en todos los Estados miembros de la Comunidad Europea, reunida en
Berlin del 2 a 6 de junio de 2003 con motivo de su Congreso Mundial, adopto la
siguiente Resolucion:

Considerando que las patentes de invencion, las marcas de fébricay de comercio y los
diseios registrados y no registrados, por g emplo, (denominados en adel ante derechos
de P.1.) han pasado a ser cuestiones estratégicas para el desarrollo y la competitividad de
las economias de todos | os paises del mundo;

Considerando que los derechos de P.I. tienen por |o general gran importancia para el
titular desde € punto de vista econdmico;

Teniendo en cuenta que la proteccion de lainnovacion y de las marcas cobra cada vez
mayor importancia paralas empresas a escala nacional, regional e internaciona;
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Considerando que la creciente complgjidad de la proteccion delaP.l. y de laevaluacion
delavalidez delos derechos de P.I. hace necesario que las empresas dispongan de
asesoramiento profesional en todos los paises del mundo;

Tomando en consideracion que lalegislacion de P.1. no estéd armonizada a nivel
internacional en cuanto a los aspectos formales y de fondo, asi como en lo relativo ala
observancia de |os derechos;

Considerando laimportancia de los idiomas en la preparacion de las solicitudes, la
interpretacion del alcance de la proteccion y, por o tanto, la observancia de los derechos
deP.l;

Teniendo en cuentalos vincul os existentes entre lalegislacion de P.l. y lavigente en
otros ambitos alos fines de velar adecuadamente por la creacion, € mantenimiento, la
evaluacion y la observancia de los derechos de P.I. en cadajurisdiccion;

La FICPI resuelve;

1) Quelaexistenciade representantes autorizados cualificados en todos | os paises
del mundo debe constituir un objetivo estratégico paralos gobiernos afin de que
laindustrialocal pueda disponer de asesoramiento profesiona de calidad para
comprender y gestionar las cuestiones de P.1.;

2)  Que en concordancia con las resoluciones anteriores adoptadas en Cannes en 1988
y en Helsinki en 1999, y teniendo en cuenta las disposiciones transitorias que
rigen la préctica de | os representantes autorizados que ya estén habilitados para
representar a clientes, 10s representantes autorizados deberan superar un examen
de cualificacion sobre lalegislacion nacional, regional e internacional en el
ambito pertinente de los derechos de P.1. antes de que se les habilite para gercer la
préctica en ese ambito en un pais determinado;

3) Ques sepromulgaunalegisacion relativa ala prestacion de servicios
transfronterizos, esalegislacion debera garantizar que, antes de ser admitidos a
gjercer lapractica como profesionales liberales en otro pais (pais de acogida), los
representantes autorizados cualificados en un pais deberan satisfacer
obligatoriamente los requisitos adicionales que € pais de acogida estime
necesarios, incluido, si procede, € de conocer suficientemente el idiomadel pais
de acogida, para prestar asesoramiento de calidad alos clientes en € pais de
acogida;

4)  Que € representante autorizado cualificado debera gjercer su funcion con arreglo
aun titulo protegido por laley que seareconocido como tal en el pais en cuestion;

5  Qued cliente debera gozar de la prerrogativadel secreto profesional en la
relacion cliente-abogado con respecto alas comunicaciones directas o indirectas
gue mantenga con €l representante autorizado en su propio pais o en otro; y

6) Queenarasdd interés publico, |as asociaciones de profesionales liberales de cada
pais deberan establecer una serie de normas sobre deontol ogia, formacion
continuay cobertura de responsabilidad civil que deberdn cumplir los
representantes autorizados en ese pais.” (Traduccion de la Oficina Internacional)
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AlPPI

20. El Comité Q163 dela AlPPI supuso un hito en lalabor de esa organizacién, ya que se
cred parainvestigar laaplicacion del secreto profesional alos clientes de los agentes de
patentes y de marcas. En su labor preliminar, e Comité Q163 concluyd que existian
diferencias importantes entre |os paises en el trato que ofrecian a secreto profesional®. El
Comité sefial 6 que varios factores importantes influian en €l tipo de proteccion prevista para
los agentes de patentes y de marcas, como |os siguientes:

- Ladivulgacion voluntaria u obligatoria contemplada en la jurisdiccion.

- Lasituacion juridicadel profesional de las patentes o de las marcasen la
jurisdiccioén.

- El caracter de common law o de tradicién juridica romanista de lajurisdiccion.

- Laimposicion de sanciones penales alos agentes de patentes o de marcas que
divulgasen informaciones confidencial es de sus clientes.

21. En 2003, enlareunion del Comité Ejecutivo de la AIPPI en Lucerna, se adoptd una
Resolucién basada en lalabor del Comité Q163, cuya parte mas importante se citaa
continuacion:

“Que la AIPPI apoya que se prevea en todas | as jurisdicciones nacionales, normas de
préctica profesional y/o leyes que reconozcan que la proteccién y obligaciones del
privilegio abogado-cliente se apliquen con lamismafuerzay efectos alas
comunicaciones confidenciales entre |os Agentes de Patentes y Marcas tanto si tienen €l
titulo de abogado como si no (asi como agentes admitidos o autorizados a intervenir
ante sus oficinas nacionales o regionales de patentes y marcas) y sus clientes, con
independencia de que el objeto de dicha comunicacion pueda referirse a aspectos legales
0 técnicos.”

22. LaResolucion delaAlPPI tiene como punto central € de que los clientes de |os agentes
de patentes y de marcas deben gozar del mismo nivel de proteccion del secreto profesiona de
las comunicaciones que el que se otorga alas comunicaciones entre los clientes y sus
abogados. LaAIPPI decidio proseguir lalabor de fomentar la concienciacion de los
gobiernos, en el marco dela OMPI entre otras instancias, afin de que se examinarala
cuestion. La organizacion decidi6 estudiar la posibilidad de recurrir a un instrumento
internacional como via de solucién alos problemas detectados y se dirigié alaOMPI afin de
examinar la posibilidad de seguir investigando la cuestion con los Estados miembros de la
OMPI.

L os documentos preparados por el Comité Q163 estan disponibles en:
https. //www.ai ppi.or g/ ?sel = questions& sub=istingcommittees& viewQ=163#163.
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23.  Como consecuencia de esos contactos, se decidio celebrar la denominada Conferencia
OMPI-AIPPI sobre las prerrogativas del cliente, que tuvo lugar los dias 22 y 23 de mayo

de 2008 en Ginebra. Tomaron parte en la Conferencia Estados miembros de la OMPI,
organizaciones intergubernamental es, organizaciones no gubernamentales y particulares. La
Conferencia suscitd gran interés y abarcd una amplia gama de cuestiones, entre las que
figuraba un panorama general del tema, la exposicidn de casos acontecidos en |os sistemas del
common law y de los paises de tradicion juridica romanista, 10s riesgos que corren en teoriay
en |la préctica quienes operan en varias jurisdicciones, las experiencias con las Ultimas
tendencias en varias jurisdicciones, |a perspectiva de las empresas, incluidas aguellas con
asesoramiento juridico propio, y las posibilidades de mejora’.

APAA

24. Lacuestion del secreto profesional figurd en e orden del dia de la 55° reunion del
Consgo delaAPAA, celebrada en Singapur del 18 a 21 de octubre de 2008, durante la cual
se organizd un taller denominado “What Privilege? Whose Privilege?”. Lainiciativatuvo un
éxito notable, y la APAA adoptd una Resolucion en la que se abogaba por hallar una solucion
aescaainternacional, a saber:

“Resolucion dela APAA

La Asociacion Asiética de Expertos Juridicos en Patentes (APAA), que representaa
buena parte de |os abogados de patentes que gjercen la practica privadaen laregién
Asiética, adoptd la siguiente resolucion en la 55° reunion del Consgjo dela APAA
(Singapur) € 21 de octubre de 2008:

1.  Reconociendo que lapropiedad intelectua (P.l.) tiene carécter internacional y
exige proteccion en muchas jurisdicciones;

2. Reconociendo la necesidad de gque | os clientes mantengan comuni caciones francas
y exhaustivas con |os representantes autorizados de P.1. nacionales y extranjeros en los
paises en que € cliente desee obtener el mejor asesoramiento posible;

3. Reconociendo que deben protegerse las comunicaciones confidenciales entre los
clientes y sus representantes autorizados de P.1. en tanto que derecho del solicitante a
gozar de |la proteccién de las comunicaciones con caracter confidencial o contrala
divulgacién contemplada en un sistema atal efecto o en un sistema similar vigente en
determinados paises,

4.  Entendiendo que las comunicaciones confidenciales entre los clientes y sus
representantes autorizados de P.1. que estan protegidas en un pais deben ser divulgadas
obligatoriamente en otro pais porque ese tipo de comunicaciones protegidas por €l
secreto profesional no goza de proteccién en otro pais; y

El programa completo figuraen e sitio Web dela OMPI, en:
http: //www.wi po.int/meetings/es/2008/aippi_ipap _ge/program.html.
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5. Reconociendo que, unavez que las comunicaciones confidenciales han sido
divulgadas en un pais, la divulgacién puede perjudicar los intereses del cliente en otros
paises;

6. LaAPAA resuelve que debe reconocerse internaciona mente la prerrogativa del
secreto profesional de las comunicaciones confidenciales entre los clientes y sus
representantes de P.I. autorizados (nacionales o extranjeros), de modo que se pueda
proteger de manera adecuada la posicién del cliente a escalainternacional; y

7. LaAPAA resuelve que, afin de garantizar comunicaciones francas y exhaustivas
entre los clientes y sus representantes autorizados de P.1. (nacionales o extranjeros) sin
el riesgo de divulgar sus comunicaciones confidenciales, debe lograrse un consenso
internacional para establecer unas normas minimas sobre el secreto profesional afin de
armonizar todos |os sistemas juridicos nacional es de manera que ese tipo de
comunicaciones confidenciales gocen del secreto profesional a escalainternacional.”
(Traduccion de la Oficina Internacional)

Al final de lasesion denominada “What Privilege? Whose Privilege?”, sellevé acabo

unavotacion extraoficial sobre la propuesta siguiente:

26.

“Debera existir un instrumento y un modelo de legislacion internacional para reconocer,
confirmar o extender el derecho del cliente ano exhibir o revelar el contenido de las
comunicaciones a) con sus asesores juridicos en el marco de la asistencialetrada y b)
con terceros, ya sea directamente o por medio de un abogado, con € fin predominante
de prepararse para procedimientos judiciales en curso o eventual es procedi mientos de
ese tipo, alos representantes autorizados de P.l. como s se tratara de comunicaciones
mantenidas con asesores juridicos.” (Traduccion de la Oficina Internacional)

L os resultados de la votacion fueron los siguientes: la mitad aproximada de |os que

estaban presentes no se pronuncio al respecto. Laotramitad, que gercio € derecho de voto,
se pronunci6 afavor de la propuesta. Dos personas votaron en contra de la propuesta.

V.

a)

27.

SISTEMAS NACIONALESY REGIONALES

Diferencias entre los sistemas del common law v |os de paises de tradicién juridica
romanista

Los origenes de la prerrogativa del secreto profesional estén en los sistemas del common

law, en los que sirve de contrapeso al sistema aplicado en otros paises de ese ambito que
contemplan la divulgacion, como |os Estados Unidos de América, India, Malasiao €l Reino
Unido, por nombrar algunos. En virtud del procedimiento de proposicién de prueba, los
tribunal es estan facultados para obligar alas partes en litigio a que aporten |os documentos
gue se hallan en su posesion. Sin embargo, se contempla una excepcion general en virtud de
lacual € tribunal no puede solicitar alas partes que aporten los documentos relativos alas
comunicaciones entre una parte y su abogado: se trata de comunicaciones protegidas por €
secreto profesional. Con arreglo alainterpretacion que se hace en los sistemas del common
law, se trata de una prerrogativa que se otorga a cliente: dicho de otro modo, es el cliente
quien puede decidir si ha de mantener |a proteccion del secreto profesional o renunciar aella
en lo que atafie a determinada comunicacion con su abogado, independientemente de lo que
opine este ultimo.
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28. Se concede la proteccion del secreto profesional alas comunicaciones entre clientesy
asesores juridicos, ya que se considera que redunda en interés de lajusticiay de su aplicacion.
Se opina que €l intercambio de informacién entre € clientey el asesor juridico seramas
sincero y exhaustivo, si esta protegido por e secreto profesional. Sin embargo, no siempre se
otorga proteccién a secreto profesiona de las comunicaciones entre € clientey € asesor que
no cumple los requisitos juridicos para gjercer su funcion, y aveces ni siquiera se concede a
asesores juridicos que no desempefian sus funciones en sentido estricto, sino que, por
giemplo, se limitan a prestar asesoramiento sobre cuestiones técnicas.

29. Enlos paises de tradicion juridicaromanista, en 1os que no existe esa obligacion tan
marcada a divulgar lainformacion ante los tribunales, sino que corresponde a las partes
determinar, en ciertamedida, los limites del litigio, no habia necesidad de introducir la nocion
del secreto profesional en tanto que prerrogativa. Por |0 tanto, en esos sistemas, cabe hallar
conceptos como € de la obligacion de guardar el secreto profesional, que impide alos
profesionales divulgar lainformacion obtenida del cliente. Asi pues, no se trata tanto de una
prerrogativa del cliente como de la obligacion de los profesionales ano divulgar |os secretos
gue les han sido encomendados en & desempefio de su profesion.

b)  Algunos paises seleccionados’

Australia

30. Laprerrogativadel secreto profesional en larelacion cliente-abogado en Australia se
contemplaen € articulo 200.2) de laLey de Patentes de Australia de 1990, en & que se
estipulalo siguiente:

“Las comunicaciones en materia de propiedad intelectual efectuadas entre un agente de
patentes inscrito y su cliente, y cualquier registro o documento producido alos fines de
tales comunicaciones, gozaran de la proteccion del secreto profesional en lamisma
medida que |as comuni caciones ef ectuadas entre un abogado y su cliente.”

31. Enladecision del Tribunal Federal de Australia sobre la causade Eli Lilly & Co contra
Pfizer Ireland Pharmaceuticals’, Eli Lilly solicitd que Pfizer divulgara determinados
documentos que habian sido creados como consecuencia del asesoramiento solicitado por esa
empresa a sus agentes de patentes del Reino Unido. El juez determiné que de conformidad
con la disposicion pertinente de lalegislacion australiana, la proteccion del secreto profesional
se limitaba alas comuni caciones mantenidas entre los clientes y |os agentes de patentes
colegiados en Australia. El secreto profesional no se aplicaba alas comunicaciones
mantenidas entre Pfizer y sus abogados del Reino Unido y se ordend la divulgacion de los
documentos.

Estos g emplos se toman principa mente de | as ponencias presentadas en la Conferencia OMPI -
AIPPI de mayo de 2008.

4 Eli Lilly & Co contra Pfizer Ireland Pharmaceuticals (2004), 137 F.C.R. 573 (Tribunal Federa
de Australia) [“Eli Lilly & Co.”]
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32. EnrespuestaalacausadeEli Lilly & Co contra Pfizer Ireland Pharmaceuticals, €
Instituto de Propiedad Intelectua de Australia (IPRIA) ha propuesto una enmienda legidlativa
para extender la proteccion del secreto profesional alos “agentes de patentes extranjeros que
gjerzan sus actividades en e marco de larelacion profesional” y a“terceros, cuando las
comunicaciones tengan por fin permitir que el agente de patentes proporcione asesoramiento
al cliente 0 aeste Ultimo recibir asesoramiento o servicios del agente, incluidos los servicios
relativos a procedimientos juridicos”.

Brasil

33. Losabogadosy los agentes de patentes y marcas acreditados estén sujetos ala
obligacion del secreto profesional. El articulo 297 del Cédigo de Procedimiento Penal del
Brasil exime de la obligacién de prestar testimonio a quienes deban mantener €l secreto
profesional por razon de su empleo. En € articulo 406, titulo I1, del Cédigo de Procedimiento
Civil del Brasil figuraunadisposiciéon similar. No obstante, el secreto profesional no se
reconoce en |os actos penal es cometidos con ayuda de abogados y agentes de patentes y
marcas acreditados ni se aplica alos documentos gque prueben que se han cometido tales
actos.

Chile

34. A diferenciadelos médicos, abogados, etc., los profesionales de laP.l. no estan
contemplados en lalegislacion chilena. Los profesionales delaP.1. no tienen que pasar un
examen especifico ni requieren cualificacion especial paragjercer su funcion. Laexperiencia
muestra que en Chile lamayoria de los profesionales de la P.I. son abogados. Los abogados
estan sujetos ala obligacion del secreto profesional, con arreglo alacua ningun tercero
puede imponer la divulgacion de las comunicaciones que |os abogados mantengan con sus
clientes, con terceros o con otros abogados. Los profesionales dela P.I. que no sean abogados
seregiran por e mandato civil y, en dltimainstancia, por las cldusulas de |os contratos que
establezcan con sus clientes o empleadores.

Alemania

35. Envirtud del Cédigo de agentes de patentes de Alemania, lainformacion que
intercambian agente y cliente se considera, en esencia, de carécter secreto.

India

36. El articulo 126 de la Ley sobre la prueba de 1872 de la India establ ece que los abogados
(yagerzan laprofesion de “barrister”, “attorney” o alegante) o vakil (representantes
autorizados), no podran divulgar lainformacién que les haya proporcionado su cliente ni la
relativa al asesoramiento que le hayan prestado en el gercicio de su empleo, salvo que exista
unaintencion ilegal o se demuestre que se ha cometido un acto penal o fraude unavez
iniciado el contrato de empleo. Ademés, € articulo 129 establ ece que ninguna persona estara
obligada a divulgar ante un tribunal informacion confidencial que haya intercambiado con su
asesor juridico, salvo cuando se ofrezca como testigo, en la medida necesaria para explicar las
pruebas presentadas. En la causa de Wilden Pump Engineering Co. contra Fusfield, se
considerd que un agente de patentes no entraba en la categoria de abogado y por tanto no

podia aplicarsele el secreto profesional en el marco del common law.
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Japon

37. Losarticulos 197 y 220 del Codigo de Procedimiento Civil de 1998 reconocen el
secreto profesional respecto de los agentes de patentes del Japdn, que pueden ser abogados o
no. El puntoii) del parrafo 1 del articulo 197 exime especificamente a los agentes de patentes
de la obligacién de divulgar informacion que haya sido obtenida en € gercicio de su labor
profesional y que deba mantenerse en secreto. Por otra parte, €l parrafo 4 del articulo 220
exime alos agentes de patentes de el aborar documentacién que contengatal informacion.

Malasia

38. EnMalasia, laley en que se contempla el secreto profesional forma parte dela
legislacion que, en su caso, se complementa mediante principios del common law. Asi, por 1o
general, laley que regula e secreto profesional afecta Uinicamente alas comunicaciones que
se establecen entre € abogado y su cliente. Pero dichaley no se aplica alas comunicaciones
gue se establecen entre un agente de P.I. colegiado y su cliente.

Nueva Zelandia

39. Envirtud del articulo 54 de la Ley sobre la prueba de 2006 de Nueva Zelandia € secreto
profesional se reconoce en las comunicaciones gue mantienen |os “asesores juridicos’ y sus
clientes. Ladefinicion de “asesor juridico” serefiere alos abogados, |0s agentes de patentes
colegiados y los “ profesionales de otros paises’ cuyas funciones se corresponden entera o
parcialmente con las de | os agentes de patentes colegiados en Nueva Zelandia. Dichos
“profesional es de otros paises’ son abogados (“barrister” y “solicitors’) y agentes de
patentes y profesional es colegiados en Australia cuyas funciones son equivalentes alas delos
abogados o0 agentes de patentes de Nueva Zelandia y, ademas, | as g ercen por decreto en un
determinado pais. El secreto profesional se aplica alas comunicacionesrelativasala
obtencion o la prestacion de informacion o de asesoramiento sobre propiedad intelectual, 1o
gue incluye & derecho de autor y la proteccion contrala competencia desleal.

Reino Unido

40. Conarreglo a articulo 280 de la Ley de Derecho de Autor, Disefios y Patentes, las
comuni caciones mantenidas entre una personay su agente de patentes “ estan amparadas por
el secreto profesional en |os procedimientos judiciales que tengan lugar en Inglaterra, Gales o
en el Norte de Irlanda del mismo modo que las comunicaciones mantenidas entre una persona
y su abogado...”

41. Segun ladefinicion que figuraen laLey, por “agente de patentes’ se entiende un agente
de patentes acreditado o una persona que figuraen lalista europea (esto es, un abogado de
patentes europeas); b) una sociedad facultada para describirse como empresa de agentes de
patentes 0 como empresa que desempefia la actividad de abogado de patentes europeas, 0 una
entidad no constituida como persona juridica (distinta de | as sociedades facultadas para
describirse como abogados de patentes; o ¢) una entidad con personalidad juridica facultada
para describirse como agente de patentes 0 como empresa que desempefia la actividad de
abogado de patentes europeas.
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Convenio sobre la Patente Europea (CPE)

42. Envirtud del CPE revisado, que entro en vigor en diciembre de 2007, € parrafo 1 dela
Regla 153 del Reglamento de Ejecucion del CPE reconoce el secreto profesiona en las
comuni caciones entre representantes autorizados y sus clientes:

“Cuando se pida asesoramiento a un representante autorizado, en calidad detal, todas
las comuni caciones gque se intercambien entre el representante autorizado y su cliente 0
cualquier otra persona, formuladas con dicho propdsito y que estén contempladas en €l
articulo 2 del Reglamento de régimen disciplinario de los representantes autorizados,
son comunicaciones confidenciales que no han de revelarse en ningln caso en los
procedimientos ante la Oficina Europea de Patentes, salvo que € cliente haya
renunciado expresamente atal prerrogativa.” (Traduccion de la Oficina Internacional).

V. CUESTIONES OBJETO DE EXAMEN

43. Sehan planteado diversas cuestiones en e contexto del secreto profesional, entre las
gue cabe citar, entre otras, €l acance del secreto profesional, a quién debe aplicarse, € tipo de
cualificaciones que habria que exigir si € secreto profesiona se aplicaratambién alos
asesores internos, o las diferencias existentes en los diversos paises y € modo de tratarlas. En
los siguientes pérrafos se abordan concisamente todas estas cuestiones.

ad) Legidacién diferente

44. En genera no hay uniformidad en la proteccion del secreto profesional, sin olvidar el
hecho de que en algunos paises esta prerrogativa no se reconoce en absoluto. No es mejor la
situacién en a gunos paises en que no se sabe con seguridad si € secreto profesional estara
reconocido a escala nacional o internacional. Por otra parte, la cuestion se vuelve mas
complgas setiene en cuenta que, en muchos casos, €l secreto profesional no es asunto
anicamente del marco juridico de propiedad intelectual, sino que atafie también a otras
legislaciones.

45. A esterespecto, cabe mencionar el efecto diferente que tiene el denominado secreto
profesional en distintos paises, en particular teniendo en cuentalas diferencias que se plantean
entre los paises del common law y los de tradicion juridica romanista a partir de sus
respectivos sistemas juridicos fundamentales. Y a sea por medio de lallamada
“confidencialidad” o de la“obligacion del secreto profesiona”, en lamedidaen que la
relacion entre cliente y asesor de propiedad intelectual quede limitada alajurisdiccion
nacional, las leyes nacional es procurarén |os medios para establecer un equilibrio en el marco
de cada sistema juridico. No obstante, desde e momento en que un cliente es parte en un
litigio celebrado en otro pais que posee un sistemajuridico diferente, pueden plantearse
algunas complicaciones (véase més adelante el apartado dedicado a“la dimension
internaciona”). Laobligacién del secreto profesional que se aplicaalos asesoresdeP.1. en
un pais quiza no sea suficiente para que un cliente decida no divulgar en un tribunal
extranjero las comunicaciones mantenidas con su asesor de P.1.
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b)  ¢A quiénesseaplicael secreto profesional ?

46. Enagunos sistemas, € secreto profesional se aplica Uinicamente a los abogados
autorizados para el gjercicio, y no alos asesoresde P.1.; en otros sistemas se aplica a ambas
categorias, aunque alos asesores de P.1. sdlo seles aplicasi son también abogados y prestan
asesoramiento juridico. En otros paises, € secreto profesional se reconoce también respecto
de los asesores de P.I. que no sean abogados pero que estén inscritos en la oficinade P.I.
correspondiente. Asi, existen diversas alternativas en todo € mundo.

47. El derecho de propiedad intelectual, en particular el derecho de patentes, es el Unico
ambito en que van emparejados |os conoci mientos juridicos y 1os conocimientos
técnicog/cientificos. Al no haber muchos abogados familiarizados con latecnol ogia, en
muchos paises existe una profesién aparte, la de los denominados “ abogados de patentes’ o
“agentes de patentes” (en este documento se utiliza el término “asesor de P.1.” porque la
terminologiay las funciones con respecto a esta profesion difieren de unos paises a otros,
como se explica mas adelante), profesion que cumple una funcién importante en el desarrollo
y e mantenimiento de un sistema de patentes eficaz. Por |o general, lafuncién de los
asesores de P.1. consiste en prestar asesoramiento y asistenciaalosinventoresy alos
solicitantes de patentes a fin de obtener patentes y mantenerlas en vigor; sustareas incluyen,
por ejempl o, redactar y preparar solicitudes de patente, representar al solicitante ante la
oficina de patentes, reaccionar ante las decisiones tomadas por la oficinay asistir a titular de
la patente a hacer valer sus derechos y mantenerlos en vigor. Asimismo, €l asesor de P.I.
puede representar aterceros en procedi mientos de oposicion o deinvalidacion y asistir a
cliente cuando una patente haya sido concedida por error o haya habido un uso abusivo de los
derechos. Por otra parte, los servicios de un asesor de P.1. pueden solicitarse para obtener
informacion sobre | as distintas opciones de que dispone € cliente para obtener proteccion por
P.I. o para hacer valer sus derechos.

48. En consecuencia, el asesoramiento que prestan |os asesores de P.1. puede comprender
muy diversas cuestiones juridicas. En funcion de lalegislacion aplicable alos asesores de
P.l., &l asesoramiento juridico que presten puede abarcar también otras &reas de laP.l., como
los secretos comerciales, |os disefios industriales, las marcas, |os nombres de dominio, las
indicaciones geogréaficas, lacompetenciadeslea, €l derecho contractua vinculado alos
acuerdos de concesion de licencias o0 la cesion de derechos, y lalegislacion en materia de
competencia (antimonopolio) en relacidn con los contratos de P.I. o0 el abuso de posicion
dominante. En este contexto, cabe plantearse por qué un cliente no goza de la prerrogativa
del secreto profesiona en las comunicaciones mantenidas con |os asesores de P.I. que, sin ser
abogados, estén cualificados para prestar determinado asesoramiento juridico, mientras que,
en el mismo pais, e mismo cliente g erce dicha prerrogativa respecto de comunicaciones
similares mantenidas con abogados. En otras palabras, una de las cuestiones principales que
se plantean es si @ secreto profesional deberia hacerse extensivo alos asesores de P.1. en €l
plano nacional.

49. Ené€ plano internacional, la cuestion del reconocimiento del secreto profesional en el
caso de los asesores de P.I. extranjeros resulta mas compleja debido a que el concepto de
“asesor de P.1.” puede variar mucho de un paisaotro. Lalegislacion de cada pais establece
SUS propios requisitos para poder g ercer como asesor de P.I. en ese pais, y las facultades que
se confieren en el marco de lalegislacion aplicable son diferentes. En algunos paises, alos
asesores de P.1. seles exige unatitulacion para g ercer en € ambito del derecho genera vy,
ademas, deben pasar un examen especifico de P.I. En algunos otros paises, € candidato debe
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contar con un diploma académico (que no tiene por qué ser necesariamente un diplomaen
Derecho) y pasar asimismo un examen especifico; en otros paises, por otra parte, basta con
estar acreditado sin haber pasado un examen. Aparte de la cualificacion que se exige en cada
pais para ser asesor de P.1., ladiversidad de actividades profesionales que contemplala
legislacion naciona (por jemplo, si un asesor de P.I. puede representar a su cliente ante los
tribunales o no) también variade un pais a otro. Con objeto de reconocer las mismas
prerrogativas alos asesores de P.1. extranjeros, debe considerarse si es necesario establecer
unos criterios y condiciones que determinen |os requisitos minimos exigibles para poder
gjercer lafuncion de asesor de P.I. Teniendo en cuenta la dificultad que supone tratar de
unificar tales criterios a escalainternacional, otra opcion, mas realista, seriaconsiderar la
posibilidad de que el secreto profesional se aplique alos asesores de P.1. que estén acreditados
y dispongan de la cualificacion necesaria para g ercer su funcion en su pais de residencia, y
que dicha cualificacion se reconozca en otros paises.

c) Lasituacion concreta de |os asesores juridicos gue forman parte de una empresa

50. Otro aspecto que debe atenderse respecto del secreto profesional es si deberia aplicarse
alos asesores juridicos que forman parte del personal de unaempresa. Cuando una empresa
contrata a un asesor juridico, éste intercambiarainformacion con los demas empleados. A
diferencia de un abogado de préctica privada, que presta asesoramiento de forma
independiente, e asesor juridico interno presta sus servicios dentro de la empresa parala que
trabagja. A veces se argumenta que el asesor juridico interno no goza de la misma
independencia que el abogado de practica privaday que, por elo, no deberia aplicarsele el
secreto profesional. Por otra parte, en los casos en que € asesor juridico interno es abogado,
esta obligado a cumplir las mismas obligaciones legales que los demas abogados de practica
privada de conformidad con & cddigo deontol dgico de los profesionales de laabogacia. Lo
cual apoya el argumento de que los asesores juridicos internos deben gozar de las mismas
prerrogativas de secreto profesiona que otro tipo de asesores, concretamente, |0s abogados
independientes.

51. Actuamente, en algunos paises se aplica el mismo codigo deontol 6gico alos asesores
juridicos internosy alos asesores juridicos de préactica privada, es decir que €l secreto
profesional se reconoce por igual respecto de los asesores juridicos internos y de los externos.
En algunos paises no se reconoce & secreto profesional en las comunicaciones de |os asesores
juridicos internos con sus clientes. Lo que sucede en la préctica, en estos paises, es que las
empresas no pueden confiar en |os asesores juridicos que trabagjan en plantillay, asi, cuando
existe € riesgo de que en futuros litigios pueda exigirse la divulgacién de las comunicaciones
mantenidas con |os asesores internos, las empresas se ven obligadas a contratar abogados
externos.

52. De mismo modo, en el anbito delaP.l., hay asesores de P.1. de préctica privada, esto
es, que gercen su labor de maneraindependiente. Y hay, por otra parte, asesores de P.1. que
trabajan en un departamento de P.1. o0 en & departamento juridico de una empresa, formando
parte de laplantilla. También puede haber asesores de P.I. acreditados ante la oficina de
patentes en cuestion, o empleados que han adquirido |as competencias necesarias mediante la
experienciay laformacién profesional. Con frecuencia, tales asesores de P.1. internos prestan
regularmente asesoramiento de P.1. asu cliente (la empresa que los contrata); por todo €ello,
es necesario aclarar si se deben conceder las mismas prerrogativas de secreto profesional alos
asesores de P.1. independientes y alos que trabajan contratados en las empresas. De
conformidad con €l parrafo 1 de laRegla 153 del Reglamento de Ejecucion del CPE, en lo
que respecta ala divulgacion de informacion en los procedimientos juridicos ante la Oficina
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Europea de Patentes, tales prerrogativas se reconocen con respecto a todos los abogados de
patentes europeas que figuren en lalista de representantes autorizados, ya trabajen de manera
independiente, yaformen parte de la plantilla de empleados de una empresa.

53. Enreacion con este asunto se plantea también la cuestion de si e secreto profesional
deberia aplicarse a otros empleados o expertos de P.I. que presten asesoramiento de P.l., 0 a
empleados que trabajen para un asesor de P.I. (personal de secretaria). Teniendo en cuentala
globalizacion que experimentan los servicios de P.1., cabe considerar si |a prerrogativa debe
aplicarse cuando un asesor de P.l. subcontrata a terceros en otros paises parallevar a cabo
determinada labor relacionada con la P.I.

d) Alcance del secreto profesional

54. Una cuestion esencial que debe considerarse es qué tipo de informacion debe quedar
amparada por la prerrogativa del secreto profesional. En agunos sistemas del common law se
exige que € secreto profesional se aplique Unicamente alas comunicaciones formuladas afin
de prestar asesoramiento juridico. Otros sistemas establecen que se aplique atodas las
comunicaciones que guarden relacién con cuestiones de P.I. Dado que los asesores de P.I. de
distintos paises pueden gercer muy distintas actividades profesionales en funcion de lo que
establezca lalegislacion nacional, el alcance de las prerrogativas correspondera al ambito de
las actividades profesionales de los asesores de P.I. A escalainternacional, por otra parte,
mejorariala certidumbre juridicasi selogracierto grado de acuerdo. Valga como g emplo €
texto propuesto por el Comité Q199 (Equipo Técnico sobre secreto profesional) dela AIPPI a
fin de definir el “secreto profesional”:

“A los efectos del presente tratado, € término “secreto profesional” tendrd el mismo
significado, alcance y efecto que el de ese mismo término tal como lo entiendan,
utilicen y apliquen los Estados miembros respecto de las comunicaciones que
mantengan |os abogados (ya sean “solicitors’, “lawyers’ o “ attorneys’) u otros
asesores juridicos con sus clientes, consideradas confidenciales y cuya divulgacion esta
prohibida aterceros salvo que se tenga el consentimiento del cliente.”

55. En este contexto, una cuestion que debe tenerse en cuenta es a qué tipo de
comunicaciones afecta e secreto profesional, es decir, comunicaciones escritas, orales o de
otro tipo. Laopinion mas generalizada es que €l secreto profesional se aplicaatoda
comunicacion oral, escrita, o establecida por medios el ectrénicos entre un cliente y su asesor
de P.1., 0 entre personas que actlien en nombre de |as anteriores, y que no se haya hecho
publica.

e) Ladimensién internacional

56. Cuando las actividades de una empresa se limitan al territorio nacional, la cuestion de la
P.I. y el asesoramiento de P.I. debe examinarse Unicamente con respecto a dicho territorio.

En consecuencia, €l cliente esta preocupado sobre todo por saber si puede obtener
asesoramiento de expertos en P.I. recibiendo informacion que, basandose en lalegislacion
nacional, tendré caracter confidencial, ano ser que € cliente decida hacerla publica.

57. Cuando laactividad empresarial sellevaa cabo mas alla de las fronteras nacionales, la
situacion cambia. Para obtener derechos de P.1. y mantenerlos en vigor a escala mundia es
necesario e asesoramiento de expertos sobre la situacion en los distintos paises. Cuando una
empresa exporta sus productos a otros paises, puede toparse con problemas rel acionados con
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derechos de P.I. en dichos paises. El asesoramiento obtenido de un experto en P.1. en una
determinada jurisdiccion puede influir en e fallo emitido en un litigio entablado en otra
jurisdiccion. Se plantea, pues, lacuestion de si € diferente modo de tratar €l reconocimiento
del secreto profesiona en distintos paises tendra como consecuenciala pérdidade la
prerrogativa del secreto profesional, como se ha descrito anteriormente.

58. Se plantea un problema cuando los clientes y los asesores de P.I. tienen |a prerrogativa
del secreto profesional en e marco de su legislacion nacional, pero no latienen respecto de
las comunicaciones que mantengan en un pais que aplique un sistemade divulgacion y, en
consecuencia, se vean obligados a divulgar tales comunicaciones. En tal caso, puede ocurrir
que ese otro pais no aplique dicha prerrogativa a ningun asesor de P.1., 0 que la aplique
anicamente alos asesores de P.l. nacionales o alos de determinados paises.

59. Lasdiferencias entre las|eyes nacionales también afectan alos clientes y asesores de
P.I. de los paises de tradicion juridica romanista, en los que, aunque se aplica en menor
medida el procedimiento de divulgacién, con respecto alos asesores de P.I. Unicamente se
reconoce la obligacion del secreto profesional. A titulo de ggemplo, un cliente de un pais de
tradicion juridica romanista—en € que la obligacion de secreto profesional se aplica
anicamente a los asesores de P.I. (no se contempla que, ante un tribunal, €l cliente se reserve
las comuni caciones mantenidas con su abogado, simplemente porque en el sistema juridico
nacional no es necesario establecer tal prerrogativa)— es parte en un litigio que tiene lugar en
un pais del common law, en € que se obliga a presentar pruebas antes del juicio. Puesbien, a
no estar amparado por e secreto profesional, el encausado puede verse obligado adivulgar en
un tribunal extranjero las comunicaciones que haya mantenido con su asesor de P.1. en su pais
de residencia, mientras que ala otra parte se le reconocera e secreto profesional entre cliente
y abogado en las comunicaciones mantenidas con su asesor de P.1. en € pais del common law.

60. Enagunos paises se reconoce el secreto profesional en el ambito naciona y también,
con algunas salvedades, respecto del asesoramiento juridico prestado por abogados
extranjeros. En lo que ataie al asesoramiento de un agente de patentes, no obstante, mientras
que dicha prerrogativa se aplica a los agentes de patentes con cualificacion para gjercer su
actividad en € pais, no siempre se aplica alas comunicaciones gue € cliente mantenga fuera
del pais con agentes de patentes que no sean abogados. Ademas, puede ocurrir que la
prerrogativa del secreto profesional que se aplicaen e dmbito nacional no se haga extensivaa
todas | as categorias de asesores de P.1. que presten asesoramiento sobre el mismo asunto en €l
plano internacional. Al no conocer |as practicas de los diferentes paises, un cliente podria
verse sorpresivamente obligado a divulgar, en un tribunal extranjero, las comunicaciones
mantenidas con su asesor de P.I. Evidentemente, unavez divulgadas, la confidencialidad de
las comunicaciones se pierde para siempre.

61. Enresumen, ladimension internacional del secreto profesional entre clientesy
abogados plantea dos cuestiones principales. Unaes la aplicacion del secreto profesional, en
el plano nacional, alos asesores de P.1. en primer lugar, y laotra, la aplicacion de dicha
prerrogativa alos asesores de P.l. en paises extranjeros. Debido a principio de territorialidad
que se aplica alos derechos de P.I., cuando un cliente necesita asesoramiento sobre proteccion
por P.I. en un pais concreto, normalmente solicitalos servicios de un asesor de P.I. de ese
pais, que conoce mejor las leyesy practicas nacionales a ese respecto. Si al clienteno sele
garantizala confidencialidad de las comunicaciones que mantenga con el asesor de P.1. de
dicho pais, no confiaraen la calidad de los servicios de P.I. que puedan ofrecerle los
profesionales nacionales -y por tanto no siempre los solicitaré, cuando tales servicios
desempefian una importante funcién en el mecanismo de contrapesos del sistema de patentes.
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f)  Opciones posibles paratratar esta cuestion

62. Existen diversas opciones para afrontar, a escala mundial, |os problemas rel acionados
con ladimension internacional del secreto profesional. En lo que respecta alos posibles
mecani smos que pueden aplicarse para que | os clientes que deseen obtener asesoramiento de
P.I. no pierdan la confidencialidad de las comunicaciones que mantengan con |os asesores de
P.I. en e plano internacional, un primer mecanismo, ya adoptado en algunos paises, consiste
en ampliar a otros paises la prerrogativa del secreto profesional reconocida en lalegislacion
nacional, en condiciones de reciprocidad. En otras palabras, un pais X aplicarala prerrogativa
del secreto profesiona alas comunicaciones mantenidas con |os asesores de P.I. en un pais Y
unicamente si en € pais'Y se aplicala misma prerrogativa alas comunicaciones mantenidas
con los asesores de P.1. del pais X. Dichamedida unilateral no requiere la aplicacion de
medidas internacionales. De este modo se crean algunos incentivos para que |os paises
introduzcan la prerrogativa del secreto profesional en su legislacion nacional, aunque puede
gue pase mucho tiempo hasta que dicho proceso unilateral se aplique de manera general; por
otra parte, se mantendra la diversidad de las practicas nacionales. Puede ocurrir que las
comunicaciones mantenidas con |os asesores de P.I. de un pais determinado, que estan
amparadas por e secreto profesional, no [o estén en otro pais, y las comunicaciones
mantenidas con |os asesores de P.1. procedentes de paises en que no se aplique € secreto
profesional seguiran estando expuestas a una posible divulgacion.

63. Un segundo mecanismo consistiriaen que un pais reconozcala prerrogativa del secreto
profesional que se aplica en otros paises y conceda la misma prerrogativa a los efectos de los
propios procedimientos judiciales nacionales. Por g emplo, aunque un pais X no aplique
plenamente la prerrogativa del secreto profesional alas comunicaciones entre clientesy
asesores de P.1. en el marco de su legislacion nacional, los tribunales del pais X reconoceran
dicha prerrogativa respecto de las comunicaciones mantenidas con asesores de P.1. en un
paisY, s dicho pais aplicaatales comunicaciones € secreto profesional. De este modo, €l
cliente no perderala confidencialidad de las comuni caciones amparadas por el secreto
profesional que haya mantenido con su asesor de P.1. en otro pais. Con todo, seguiran
existiendo diferencias entre |0s paises respecto a quién puede otorgérsele la prerrogativa del
secreto profesional. Por otra parte, las comunicaciones que |0s asesores de P.I. mantengan en
otros paises en que no se aplique la prerrogativa del secreto profesional seguiran estando
supeditadas alaposible divulgacion. En e articulo 4 del Convenio de Paris puede
encontrarse un enfoque comparable con respecto a derecho de prioridad, en € quela
prioridad puede reivindicarse basandose en un “deposito [presentacion] nacional regular” en
virtud de lalegislacion nacional. Si bien no necesariamente todos |os Estados miembros del
Convenio de Paris aplican por igual € requisito sustantivo para determinar unafechade
presentacion (por g emplo, algunos paises exigen €l pago de unatasa de presentacion y otros
no), en general aceptan toda presentacion que sea suficiente para determinar lafecha en que
se presentd la solicitud en € pais de primera presentacion como base para las ulteriores
reivindicaciones de prioridad.

64. Un tercer mecanismo consistiriaen aplicar alos asesores de P.I. extranjeros|a
prerrogativa que se reconoce en lalegislacion nacional. Esto es, cuando un pais X reconoce
la prerrogativa del secreto profesional en las comunicaciones que |os clientes mantengan con
los asesores de P.1. nacional es, reconocera la misma prerrogativa en las comuni caciones que
mantengan con asesores de P.1. de otros paises. El acance de la prerrogativa reconocidaen
diferentes paises puede seguir siendo diferente en distintas jurisdicciones, pero una
jurisdiccion en concreto aplicara el mismo acance de la prerrogativa alas comunicaciones
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mantenidas con |os asesores de P.1. nacionales y alas mantenidas con |os asesores de P.I.
extranjeros. Setrata, en definitiva, del mismo planteamiento que € de las disposiciones
relativas a trato nacional que se recogen en varios tratados de P.I.

65. Un cuarto mecanismo consistiria en establecer unas prerrogativas minimas de secreto
profesional aplicables alas comunicaciones con asesores de P.I. que puedan adoptar todos |los
Estados miembros. Esta opcion tiene laventaja de que se lograria alcanzar cierto grado de
convergencia entre las diversas practicas nacionales. No obstante, habida cuenta de las
diferencias que existen actualmente en las diversas legislaciones nacional es, seria necesario
estudiar cuidadosamente las posibilidades reales de llevarla ala practica.

66. Estos cuatro mecanismos no son mutuamente excluyentes cuando se consideran las
cuestiones relativas a secreto profesional entre clientes y abogados. Por g emplo, cabe
establecer unas normas minimas sobre el tipo de comunicaciones alas que se aplicaria el
secreto profesional y acordar que cada pais reconozca la prerrogativa en las comunicaciones
entre los clientes y |0s asesores de otros paises, sin que sea hecesario reglamentar, en €l
ambito internacional, los requisitos y las cualificaciones exigibles alos “asesoresde P.1.” en
cada pais. Asimismo, cabe establecer unas normas minimas en relacion con € secreto
profesional aplicables alos asesores de P.1. en cada pais, de modo que un determinado pais
pueda reconocer € efecto del secreto profesional en otros paises.

67. Incumbirdalos Estados miembros decidir si debe aplicarse a escalainternacional, y en
caso afirmativo, en qué momento, una 0 mas de | as opciones descritas anteriormente.

[Fin del documento]



