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RESUMEN

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

de 2008, la Secretaria prepard un estudio preliminar sobre la prerrogativa del secreto
profesional en larelacion cliente-abogado (documento SCP/13/4) que se examind en la
decimotercerasesion del SCP, celebrada en Ginebradel 23 a 27 de marzo de 2009. En el
presente documento se amplian las informaciones ofrecidas en el documento SCP/13/4 para
reflgjar la situacidn actual en ese ambito, teniendo en cuentalos puntos de vista de las
diversas partes interesadas, de conformidad con la decision adoptada por €l SCP en su
decimotercera sesion. En consecuencia, € presente documento, que debera leerse
conjuntamente con el documento SCP/13/4, tiene por fin ayudar a comprender més
adecuadamente algunos de |os el ementos descritos en ese documento, teniendo en cuenta los
debates mantenidos sobre ese tema en la decimotercera sesion del SCP.

2. End presente documento se ofrecen informaciones basicas sobre la prerrogativa del
secreto profesional en larelacion cliente-abogado y la obligacién de secreto profesional en los
paises siguientes, que pertenecen ajurisdicciones del common law y de tradiciéon juridica
romanista. Alemania, Australia, Brasil, Estados Unidos de América, Federacion de Rusia,
Japon, Malasia, Nueva Zelandia, Reino Unido, Sudéfrica, Suizay Tailandia. Trasuna
introduccion general, en € Capitulo |1 se resumen las diferencias y similitudes existentes en
€s0s paises en relacion con, entre otros, el origen de la prerrogativay la obligacion de secreto
profesional en cada pais, |os profesional es obligados por |a obligacion de secreto profesional
y los que gozan de la susodicha prerrogativa, el alcance de la prerrogativay de la obligacion
de secreto profesional, las exenciones y limitaciones a ese respecto y €l trato que se otorgaa
los asesores de patentes de otros paises. A pesar de que se subrayan las similitudes existentes,
en el documento se observa que no sdlo existen diferencias en lamanera de tratar las
cuestiones mencionadas entre los paises del common law y los de tradicion juridica romanista,
SiNo gue paises que poseen la misma tradicion juridica adoptan asimismo distintos enfoques.

3.  El Capitulo Il se centraen ladimensién internacional de la cuestion de la prerrogativa
del secreto profesiona en larelacion cliente-asesor de patentes estudiando varias
disposiciones que figuran en instrumentos internacionales como el Convenio de Paris, el
Acuerdo sobrelos ADPIC y &l Acuerdo Genera sobre e Comercio de Servicios (AGCS).

4. Ené€ Capitulo IV del documento se exponen varios argumentos en relacion con los
fundamentos en que se basa la prerrogativa del secreto profesional en larelacion
cliente-asesor de patentes con arreglo a distintos autores. En particular, se examinan las
cuestiones siguientes. i) si laprerrogativadel secreto profesional en larelacion cliente-asesor
de patentes contribuye a fomentar la calidad del asesoramiento y la administracion de justicia
0 si, en cambio, obstaculizala accién de lajusticia restringiendo determinadas informaciones;
ii) si los asesores de patentes que no poseen € titulo de abogado merecen el mismo trato que
los abogados desde el punto de vistade la prerrogativa del secreto profesional; y iii) si los
asesores de patentes, que sirven de intermediarios entre los clientes y | as oficinas de patentes
y preparan documentos que se divulgaran publicamente, merecen estar protegidos por la
prerrogativa del secreto profesional. Asimismo, en el documento se examinan |os principales
argumentos en que se basan |os motivos para emprender acciones a escalainternacional, con
el fin de otorgar mayor seguridad juridica respecto del tratamiento de las informaciones
confidenciales anivel internacional y fomentar la calidad del asesoramiento ofrecido por 1os
asesores de patentes.
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5.  Por ultimo, en e Capitulo V del documento se resumen las conclusiones principalesy
se exponen g emplos de posibles esferas que podria seguir examinando el SCP. Seguin parece,
el concepto de la“prerrogativa del secreto profesional en larelacion cliente-abogado” de los
paises del common law y el de la* obligacion de secreto profesiona” en los paises de
tradicion juridica romanista se basan en similares consideraciones de interés publico. Sin
embargo, en lo concerniente a las comunicaciones confidenciales entre los clientes y sus
asesores de patentes, existen diferencias en determinados aspectos no solamente entre los
paises del common law y los de tradicion juridica romanista, sino entre paises que poseen la
mismactradicion juridica. Teniendo esto presente, la siguiente etapa podria consistir en
examinar més detenidamente la manera en que se trata en varios paises lainformacion
confidencia en lo que atafie alos asesores de patentes, sin tratar de homogeneizar a escaa
nacional el derecho probatorio, las normas de procedimiento civil o pena o de establecer
reguisitos armonizados en lo concerniente ala capacitacion profesiona de los asesores de P.I.
En ulteriores debates se podrian examinar otras cuestiones como la manera en que se
reconoce en distintas jurisdicciones la confidencialidad de las comunicaciones en un pais
entre |os asesores de patentes y sus clientes (en forma de prerrogativa u obligacion de secreto
profesional). De manera paralela alo expuesto anteriormente, otra cuestion fundamental
parece ser lade si debe ampliarse la obligacion de secreto profesional o la prerrogativa
otorgada a los abogados a las comunicaciones ef ectuadas entre |os asesores de patentes y sus
clientesaescalanacional. Enlas paginas 20y 21 del documento SCP/13/4 se describen
algunos g empl os de posibles opciones para examinar esas cuestiones a escala internacional, y
el Comité podria estudiar posteriormente otras posibles opciones a ese respecto.
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.  INTRODUCCION

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

de 2008, la Secretaria prepard un estudio preliminar sobre la prerrogativa del secreto
profesional en larelacion cliente-abogado (documento SCP/13/4) que se examind en la
decimotercerasesion del SCP, celebrada en Ginebradel 23 a 27 de marzo de 2009. En el
presente documento se amplia el documento SCP/13/4 parareflgar 1a situacion actual en ese
ambito, teniendo en cuentalas perspectivas de | os distintos sectores interesados, de
conformidad con |a decision adoptada por el SCP en su decimotercerasesion. En
consecuencia, el presente documento, que debera leerse conjuntamente con el documento
SCP/13/4, tiene por fin ayudar a comprender méas adecuadamente algunos de |os elementos
descritos en ese documento, teniendo en cuenta |l os debates mantenidos sobre ese temaen la
decimotercera sesion del SCP.

7. Sehan utilizado las fuentes siguientes parallevar a cabo €l presente estudio:
publicaciones, articul os, fuentes de Internet, documentos presentados por ONG y documentos
presentados en la Conferencia OMPI-AIPPI sobre |as prerrogativas del cliente en e
asesoramiento profesional acercade laP.l., que se celebrd los dias 22 y 23 de mayo de 2008.

8.  Encuanto alaterminologia, en € presente documento se utiliza el término “asesor de
patentes’ para describir alas personas que son representantes autorizados, en sentido general,
alos fines de las cuestiones relativas al as patentes, cuyo alcance variaen funcién dela
legislacion nacional. En numerosos paises esa profesion se denomina“ abogado de patentes’
0 “agente de patentes’.

Il.  ESTUDIO DE PAISES

9. Afindeasegurarse laobtencién y la observancia de los derechos de patente, |os
titulares de patentes deben poder comunicarse libremente con sus asesores en ese mnbito,
como |os agentes de patentes o |os abogados de patentes. Igual mente, son necesarias las
consultas de terceros con asesores de patentes 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 gque las comunicaciones que mantengan con esos asesores tendran
caracter confidencia y no se divulgaran ante los tribunales o aterceros ni seran hechas
publicas de otra manera, afin detratar € asunto de manerafrancay sin tapujos. Aungue esas
necesidades de los clientes tienen caracter universal en interés de lajusticia, sigue pendiente
la cuestion de establecer un marco juridico que garantice un elevado nivel de asesoramiento
en distintos paises. Actuamente, ese marco juridico varia significativamente entre |os paises
del common law y los de tradicion juridica romanista, debido principamente alas diferencias
existentes en |o que atafie a la obtencidn de pruebas en los procedimientos judiciales. Sin
embargo, como se demostrara més adelante en el estudio de paises, esa diferenciacion quiza
sea demasiado simplista, puesto que existen distintos procedimientos y la prerrogativa del
secreto profesional en larelacion cliente-abogado tiene distintos al cances entre |os paises
cuya tradicion se basa en e common law asi como en los que se acogen alatradicion juridica
romanista.
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10. Enprincipio, cabe observar que el examen de la cuestion objeto de consideracion, es
decir, la prerrogativa del secreto profesional en larelacion cliente-abogado, no conlleva
cambios en € requisito de divulgacion de lainvencién en las solicitudes de patente, las
normas de comunicacion entre los solicitantes y las oficinas de patentes o la obligacion de las
oficinas de patentes a mantener en secreto |as solicitudes de patente no publicadas. Las
cuestiones expuestas anteriormente no guardan relacion directa con la cuestion en juego, que
atafie fundamental mente ala proteccidn de las comunicaciones confidenciales entre los
asesores de patentes y sus clientes a fin de que no sea obligatorio divulgarlas ante los
tribunales o aterceros.

a)  Paisesdd common law

11. Entrelasdiferencias existentes entre el sistema del common law y €l de los paises de
tradicion juridica romanista, una caracteristica genera de los procedimientos civiles en los
sistemas del common law es la de la proposicién de la prueba (“ discovery” ) en lafase previa
al juicio en laque las partes en litigio pueden solicitar que se den a conocer los documentos 'y
otras pruebas en posesion de otras partes que puedan ser pertinentes para el asunto. El
sistema de proposicion de la prueba se establecio con € fin de presentar todas las pruebas al
tribunal de manera que se pueda determinar la veracidad de los hechos. Por otra parte, existe
asimismo la necesidad publica de mantener el caracter confidencial de determinadas
informaciones privadas sin someterlas al escrutinio publico, por emplo, las informaciones
gue los abogados, doctores o sacerdotes reciben de sus clientes deben conservar su carécter
confidencial. Teniendo en cuentalos intereses publicos en general, en las jurisdicciones del
common law se ha establecido lanocion de “ prerrogativa” del secreto profesional en virtud de
lacual se puede prohibir larevelacion obligatoria de determinadas comunicaciones o
documentos durante €l litigio. Estanocion constituye una excepcion alanormagenera de
divulgacién gue fomenta los intereses publicos generales en la observanciadelaley y la
administracion dejusticia’

12. Entre esetipo de “prerrogativas’ excepcionales, la prerrogativa examinada en el
documento SCP/13/4 y en € presente documento es |a* prerrogativa del secreto profesional
en larelacion cliente-abogado”, que se conoce en agunas jurisdicciones como
“solicitor-client privilege” , “ legal advice privilege”, “ legal professional privilege’” o

“ attorney-client privilege” . A losfines del presente documento, se utiliza el término
“prerrogativa del secreto profesional en larelacion cliente-abogado” (¢ client-attorney
privilege’). Por decirlo simplemente, esa prerrogativa constituye una excepcion alanorma
de divulgacién mencionada anteriormente en virtud de la cual estan protegidas por € secreto
profesional las comunicaciones confidenciales entre e cliente y su abogado alos fines de
recibir/otorgar asesoramiento juridico, por 1o cua no han de ser reveladas, en principio. El
derecho a esa prerrogativa pertenece a cliente, quien también goza consecuentemente del
derecho arenunciar aella

13. Otrotipo de“prerrogativa’ en virtud del sistemadel common law que guarda relacion
con la“prerrogativa del secreto profesional en larelacion cliente-abogado” es el “privilegio
del pleito”. Enagunasjurisdicciones el privilegio del pleito se denomina“ work product
privilege’” o “ client legal privilege” . El privilegio del pleito se aplica alas comunicaciones
efectuadas alos fines de litigios en curso o litigios previstos. En ese contexto, se aplicaalas

! Upjohn Co. contra United States, 449 US 383 (1981).
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comunicaciones que tienen lugar no solamente entre € cliente y su abogado sino asimismo a
las que tienen lugar entre el cliente o € abogado y terceros. Por ggemplo, s € cliente se
comunica con un profesional delaP.l. de otro pais que carece del titulo de abogado alos fines
de un litigio en curso o de un litigio previsto, no sera obligatorio divulgar esa comunicacion
con arreglo al privilegio del pleito. A diferenciade laprerrogativa del secreto profesional en
larelacion cliente-abogado, que tiene caracter perpetuo, € privilegio del pleito finaliza una
vez que haterminado este Ultimo. Estafiguratiene por fin garantizar la eficacia del
procedimiento entre las partes velando por que las dos partes preparen sus posiciones en
privado y de manera confidencial sin miedo a que se produzcan interferencias externasy
revel aciones prematuras. Aungue algunas comunicaciones redinen |os requisitos necesarios
para gozar de proteccion con arreglo ala* prerrogativa del secreto profesional en larelacion
cliente-abogado” y a “privilegio del pleito”, setrata de dos tipos distintos de prerrogativa. A
ese respecto, cabe aclarar que en el presente documento se examinala“prerrogativa del
secreto profesional en larelacion cliente-abogado” y no e “privilegio del pleito”.

14. Enlos parrafos siguientes se ofrece informacion acercadel acance de la prerrogativa
del secreto profesiona en larelacion cliente-abogado y su aplicacion alos asesores de
patentes, incluidos |os asesores de patentes de otros paises, en seis paises del common law, a
saber, Australia, Estados Unidos de América, Maasia, Nueva Zelandia, Reino Unido y
Sudéafrica. Asimismo, se proporcionan breves descripciones de laformacion y los requisitos
que deben poseer |0s asesores de patentes en cada uno de esos paises.

i)  Austrdia

El procedimiento de proposicion de la prueba y la manera en que se utiliza la prerrogativa
del secreto profesional contra la divulgacion de informacion

15. Enlasnormasdel Tribuna Superior de Justicia de Australia se contemplan dos métodos
de proposicion de laprueba. El primero es e procedimiento corriente 'y el segundo €l
procedimiento acelerado de proposicién de la prueba en virtud de la nueva norma procesal

N° 30 (procedimiento acelerado) del Tribunal Federa de Australiade abril de 2009, que tiene
por fin finalizar los procedimientos en un plazo de cinco a ocho meses apartir de su
incoacion. En el marco del procedimiento acelerado de proposicion de la prueba, € tribunal
insta alas partes a que cooperen y le presten asistencia paravelar por que la causasellevea
cabo de conformidad con dicho procedimiento. En virtud del procedimiento acelerado, la
proposicion de la prueba se limita Unicamente a documentos gque una parte tenga previsto
utilizar en sus alegaciones y documentos que posean un importante valor probatorio en contra
de los argumentos juridicos de |a parte.

16. Envirtud del procedimiento corriente, formaran parte de la proposicién de la pruebalos
documentos que utilice la parte en sus alegaciones, |os documentos que influyan
negativamente en |os fundamentos juridicos de la parte, |os documentos que influyan en los
fundamentos juridicos de la otra parte y los documentos que respalden los fundamentos
juridicos de laotraparte. Laprerrogativadel secreto profesional autorizaa cliente, e incluso
al abogado en su funcion de testigo o parte en € litigio, aretener pruebas o, en algunos casos,
aimpedir que otros revelen informaciones confidenciales. Por gjemplo, esa prerrogativa
autorizaa clienteano revelar a tribunal las comunicaciones que haya mantenido con su
abogado alos fines de obtener asesoramiento juridico.
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Profesionales a los que se aplica la prerrogativa del secreto profesional y la obligacion de
confidencialidad

17. Los profesionales amparados por la prerrogativa son los abogados colegiados, incluidos
los abogados de patentes de las empresas. El término “abogados colegiados’ hace referencia
alos abogados miembros del Colegio de Abogados de cada uno de los Estados y Territorios
de Australia. En dltimo término, ladecision de autorizar la entrada en €l Colegio de
Abogados a las personas que relinan determinados requisitos esta en manos del Estado o
Territorio en € que se solicite laadmision.

18. Los abogados de patentes gozan de la prerrogativa del secreto profesional conforme alo
dispuesto en lalegislacion. En € articulo 200 de la Ley de Patentes de 1990 se estipula que:

“1) Un abogado de patentes habilitado:

a) estdautorizado parapreparar todos los documentos, efectuar todas las
transacciones y gjecutar todos |os procedimientos necesarios alosfines de la
presente Ley; vy

b) gozadelosdemas derechosy prerrogativas prescritos.

2)  Lascomunicaciones en materia de propiedad intelectual efectuadas entre un
abogado de patentes habilitado y su cliente, y cualquier registro o documento producido
alos fines de tales comunicaciones, gozaran de la proteccion del secreto profesional en
la misma medida que las comunicaciones efectuadas entre un abogado y su cliente.

3) Nadadelo dispuesto en € presente articulo autoriza a un abogado de patentes
habilitado a preparar un documento que ha de ser emitido por un tribunal o presentado
en un tribunal o a efectuar transacciones o gecutar procedi mientos ante un tribunal.

4)  En € presente articulo:

Se entiende por “asuntos de propiedad intelectual”:

a) losasuntosrelativos alas patentes;, o

b) losasuntosrelativos alas marcas, o

c) losasuntosrelativosalos disefios, o

d) todo asunto conexo.” (Traduccion de la Oficina Internacional)

19. LalLey de Patentes de Australia prohibe alos abogados de patentes preparar
documentos que han de presentarse ante |os tribunales o efectuar transacciones o gjecutar
procedimientos ante los tribunales, a diferencia de los abogados col egiados que pueden
preparar documentos, efectuar transacciones 'y gjecutar procedimientos ante |os tribunal es.

20. Encomparacion, en Australia se contemplaigual mente la misma prerrogativa paralos
agentes de marcas que la prescrita paralos agentes de patentes. LalLey de Marcas de
Australiade 1995, modificada por la Ley de modificacion de las leyes de propiedad
intelectual de 1998, extiende |os mismos derechos a los agentes de patentes y de marcas
australianos.
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21. Sobrelabase delaestrictainterpretacion del articulo 200.2) delaLey de Patentesy los
recientes comentarios efectuados en el asunto Telstra Corporation Limited contra Minister for
Communications, Information, Technology and the Arts (No 2)? en relacion con la
prerrogativa del secreto profesiona en larelacion cliente-abogado, se prevé que la
prerrogativa de que gozan |os abogados de patentes se aplique a las comunicaciones
mantenidas con |os abogados de patentes de la empresa a reserva de determinadas
condiciones. En primer lugar, € abogado tendra que estar habilitado conforme alo dispuesto
en laLey de Patentes. En segundo lugar, tendra que actuar en su capacidad de abogado de
patentes en lugar de desempefiar cualquier tipo de funcién comercial o técnica. En ese caso,
el juez Graham reiterd la necesidad de que € abogado de la empresa actlie con independencia
y declar6 que, afin de que se pueda aplicar |a prerrogativa del secreto profesional, el abogado
tendra que actuar con arreglo a su capacidad juridica, en lugar de desempefiar una funcion
comercial. El abogado, y por lo tanto igualmente el agente de patentes, tendra que estar en
disposicion de ofrecer asesoramiento juridico (como abogado de patentes) imparcial sin estar
“comprometido en virtud de la naturaleza de su relacion laboral con su empleador”.

Alcance de la prerrogativa

22. Laprerrogativadel secreto profesional en larelacion cliente-abogado protege las
comuni caciones efectuadas entre los abogados y sus clientes alos fines de obtener
asesoramiento juridico. Sobre la base de laresolucion dictada en el asunto DSE (Holdings)
Pty Ltd contra Intertan Inc.,? el asesoramiento juridico amparado por esa prerrogativa debe ir
mas alla del asesoramiento formal con arreglo alalegislacion. Esto significaque la
prerrogativa del secreto profesional en larelacion cliente-abogado protege las comuni caciones
(verbales o escritas) y los documentos de caracter confidencial que se intercambian entre el
abogado y € cliente, o los creados por las dos partes, con € fin primordial de ofrecer o recibir
asesoramiento juridico. En Australia, esa prerrogativa se amplia alas comunicaciones con
terceros.

23. Araiz delaresolucién del Tribunal Superior de Justiciade Australiaen € asunto
Daniels Corporation International contra ACCC,* se ha determinado que la prerrogativa del
secreto profesional en e ambito juridico es unanormadel derecho sustantivo ala que puede
acogerse una persona para negarse a of recer informacion o presentar documentos que revelen
las comuni caciones mantenidas entre clientes y abogados, efectuadas con €l fin primordial de
ofrecer u obtener asesoramiento juridico o la prestacion de servicios juridicos, incluidala
representacion en procedimientos judiciales. Esto supone que la prerrogativa del secreto
profesional no se limitaalos procedimientos de proposicion de la pruebay de inspeccion y de
presentacion de pruebas en procedimientos judiciales.

24. Con arreglo a articulo 200.2) de la Ley de Patentes, la prerrogativa del secreto
profesional en larelacion cliente-abogado de patentes tiene un alcance mas limitado que en €
caso delarelacion entre € cliente y € abogado en general. Las comunicaciones protegidas
por esa prerrogativa se limitan alas relativas a los asuntos de propiedad intelectual. Ademas,
mientras que la prerrogativa otorgada a los clientes de abogados se ampliaalas

comuni caciones efectuadas con terceros, |as comunicaciones amparadas por |la prerrogativa

2 [2007] FCA 1445.
3 (2003) 135 FCR 151.
4 (2002) 213 CLR 543.
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del secreto profesiona en larelacion cliente-abogado de patentes se limitan alas
comuni caciones mantenidas entre |os abogados de patentes habilitados y sus clientes.

Las limitaciones y excepciones a la prerrogativa

25. Lasexcepciones alaprerrogativadel secreto profesional en Australia adoptan laforma
de excepciones previstas en e common law o en lalegislacion. Entre las excepciones del
common law figuran el nombre del cliente,® los casos en que de autorizarse €l recurso ala
prerrogativa del secreto profesional seinvalidarian los procedimientosjudiciales® y los casos
en que lacomunicacion entre el abogado y € cliente se redliza alos fines de cometer un delito
o fraude. En el asunto Carter contra Northmore Hale Davy & Lake se dictamin0 que, en
determinadas circunstancias, €l tribunal podria anular la prerrogativa del secreto profesional.’

26. Lasexcepcionesalaprerrogativadel secreto profesional previstas en lalegislacion se
contemplan en distintos tipos de legislacion. Por g emplo, se puede perder la prerrogativa del
secreto profesional cuando la comunicacién entre el abogado y € cliente guarde relacién con
“actos gue se contemplan en las medidas para evitar €l incumplimiento de las disposiciones
previstas en laparte IV A delalLey de Evauacion del Impuesto sobre la Renta de 1936” y
“en caso de infraccion de la Ley de Practicas Comerciales de 1974

27. Lasexcepcionesy limitaciones de la prerrogativa del secreto profesional pueden tener
caracter expreso o condicional. Por giemplo, en € articulo 37.3) delaLey del Tribunal de
Recursos Administrativos de 1975 se preveé una excepcion expresa que impone alas partes|a
obligacion de entregar determinados documentos a tribunal no obstante |o dispuesto en
cualquier normajuridicarelativaala prerrogativa del secreto profesional o a interés publico
en relacion con la presentacion de documentos. Por otra parte, en € articulo 157 delaLey de
Practicas Comerciales de 1974 se prevé una limitacion condiciona ala prerrogativa del
secreto profesional, en virtud de la cual € tribunal puede ordenar ala administracion
australiana en materia de competencia que satisfaga el pedido de informacion, cosa que no
podracumplirse si “el tribunal considerainadecuado dictar la orden debido aque la
divulgacion del contenido del documento o de parte del documento perjudicara a cualquier
persona, o por cualquier otro motivo”. En lareciente resolucion del Tribunal Superior de
Justiciade Australiaen el asunto Daniels Corporation International Pty Ltd contra ACCC? se
daaentender que lanorma legidlativa revocala prerrogativa del secreto profesional en los
casos en que existan “disposiciones legislativas muy claras, y de hecho inequivocas’ que
denieguen su aplicacion.

Consecuencias de la pérdida de confidencialidad y sanciones por divulgacion de informacion

28. Lapérdidade confidencialidad o la divulgacion involuntaria de informacion
confidencial sujetaalaprerrogativa del secreto profesional supone la pérdidadel caracter
confidencial delainformaciény asimismo de la prerrogativa. El abogado de patentes que
revele informacion confidencia sin autorizacion podra ser objeto de actuaciones parala
aplicacion de medidas disciplinarias por € Consgo de Normas para Profesionales del
Derecho de Patentes de conformidad con las directrices disciplinarias aplicables alos agentes

Commissioner of Taxation contra Coombes (1999) 92 FCR 240.
R contra Bell; Ex parte Lees (1980) 146 CLR 141.

(1995) 183 CLR 121, 135.

(2002) 213 CLR 543.

0 N o o
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de patentes y de marcas habilitados en virtud de laregla 20.33 del Reglamento de Patentes
de 1991. En las directrices se establecen los procedimientos que aplicara el Consgjo al
efectuar investigaciones sobre abogados de patentes 0 de marcas habilitados y decidir si se
han de incoar procedimientos disciplinarios. El Consgjo tiene la potestad de someter d
arbitrio del Tribunal Disciplinario atodo agente de patentes que haya violado la norma de
confidencialidad por mala conducta profesional.

Trato ofrecido a los asesores de patentes de otros paises

29. Laprerrogativadel secreto profesional en larelacion cliente-abogado de patentes no se
aplica alas comunicaciones mantenidas entre clientes y abogados de patentes de otros paises
que no estén habilitados conforme ala Ley de Patentes de Australia® Esto sedebeala
obligacion legal de que el abogado de patentes esté habilitado y searesidente en Australia,
pues es Unicamente entonces cuando se aplicala prerrogativa del secreto profesional en virtud
delaLey de Patentes de Australia.

Requisitos y formacion que deben poseer |0s asesores de patentes

30. Lahabilitacion de abogados de patentes y marcas en Australia se rige por el Consgjo de
Normas para Profesionales del Derecho de Patentes y de Marcas, un 6rgano establecido en
virtud del articulo 227A de laLey de Patentes de 1990. El Consgo administralos regimenes
reglamentarios y disciplinarios de los abogados de patentes y de marcas en Australia. Para
inscribirse en calidad de abogado de patentes y de marcas en Australia, deben satisfacerse las
condiciones siguientes: aprobar |0s nueve examenes prescritos; poseer un titulo en un ambito
de latecnologia que contenga materia que pueda patentarse; residir corrientemente en
Australia; haber trabajado al menos durante un afio como asistente técnico en un despacho de
agentes de patentes, como empleado de una empresa australiana que g erzalapracticaen
asuntos de patentes en nombre de una empresa o como examinador de patentesen |IP
Australia; poseer buena reputacion, integridad o caracter y no haber sido condenado en los
ultimos cinco afios por infringir lalegislacion de patentes, marcas y disefios.

Resumen

31. EnAustralialaprerrogativadel secreto profesional en larelacion cliente-abogado
otorgada a los abogados de patentes forma parte de las prerrogativas legales y no tiene su
origen en la prerrogativa del secreto profesional establecidaen e common law, aunque la
prerrogativa que se otorga a los abogados de patentes se inspira estrechamente en esa tltima
prerrogativa. Por |o tanto, la prerrogativa del secreto profesional aplicable alos abogados de
patentes se aplica Unicamente a presunto beneficiario que sea un abogado de patentes
habilitado en Australiay no alos abogados de patentes que no estén habilitados, con lo que
tampoco se aplica alos abogados de patentes habilitados en otros paises pero no en Australia.

° Eli Lilly and Co. contra Pfizer Ireland Pharmaceuticals (2004) 137 FCR 573.
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i) Maasia

El procedimiento de proposicion de la prueba y la manera en que se utiliza la prerrogativa
del secreto profesional contra la divulgacion de informacion

32. End marco delagestion procesal previaal juicio, en el Reglamento del Tribunal
Superior de Justicia de 1980 se establece una lista no exhaustiva de instrucciones que puede
emitir el juez. Cuando se considerainadecuada la divulgacion de informacién por una parte,
se puede solicitar a tribunal que se divulguen nuevas informaciones o informaciones mas
especificas. El incumplimiento de la orden de divulgacion de informacion puede dar lugar en
altimo término a sobreseimiento de la causa 0 a que se desestimen los argumentos de la
defensa. Cada unade las partes y sus abogados estan obligados por ley a dar a conocer
integramente los documentos que se hallen en su posesién y que resulten pertinentes paralas
cuestiones objeto de litigio, si la parte que da a conocer lainformacion se basa en esos
documentos 0 si es posible que estos Ultimos lleven a que la parte contraria efectlie
investigaciones que resulten pertinentes. Ladivulgacion sellevaraa cabo aun cuando
favorezca alos argumentos de la parte contraria.

33. Estén exentos de divulgacion los documentos protegidos por €l secreto profesional. En
Malasia, las normas sobre el secreto profesional forman parte de lalegislacion que, en su
caso, se complementa mediante principios del common law. En €l articulo 126 delaLey
relativa alas pruebas de 1950 se prohibe alos abogados divulgar las comunicaciones
mantenidas con sus clientes alos fines de sus actividades profesional es salvo consentimiento
expreso del cliente. El articulo 126 reza como sigue:

“1) Ningun [abogado] estara autorizado en ningln momento, salvo que dispongade la
autorizacion expresa del cliente, a divulgar las comunicaciones que le han sido
efectuadas en e curso de su relacion laboral como tal y alos fines de esta Ultima, por
parte de su cliente 0 en nombre de este Ultimo, o adeclarar €l contenido o lacondicion
de todo documento del que haya tenido conocimiento en € curso de su relacion laboral,
o adivulgar € asesoramiento ofrecido a su cliente en €l curso de esarelaciony alos
fines de esta Ultima: con la salvedad de que nada de |0 dispuesto en e presente articulo
protegerala divulgacion de a) toda comunicacion efectuada con finesilegales; b) todo
hecho observado por el abogado en e curso de su relacion laboral como tal que indique
gue se hacometido cualquier delito o fraude a partir del inicio de su relacién laboral.

2) Carecedeimportanciael hecho de que & abogado haya sido advertido de ese
hecho por € cliente, o en nombre de este Gltimo.” (Traduccion de la Oficina
Internacional)

34. Ademss, € cliente también esta protegido por la prerrogativa del secreto profesional en
virtud de laLey relativa alas pruebas, en cuyo articulo 129 se estipulalo siguiente:

“Nadie estara obligado arevelar a tribunal cualquier comunicacion confidencial que
haya tenido lugar entre é y su asesor juridico salvo que se ofrezcaasi mismo como
testigo, en cuyo caso podra estar obligado arevelar las comunicaciones que € tribunal
considere que sea necesario darse a conocer con €l fin de explicar cualquier prueba que
haya ofrecido, pero no otras.” (Traduccion de la Oficina Internacional)
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35. Por gemplo, estan protegidas por € secreto profesional las comunicaciones que se
mantienen con |os asesores juridicos alos fines de obtener asesoramiento juridico. También
estan protegidos los documentos destinados aincriminar a una parte. Deben revelarse los
documentos que contienen asuntos confidenciales para una parte y que no estén protegidos de
otro modo, pero € tribunal podra ordenar que la divulgacion se efectiie de manera mesurada
para proteger la confidencialidad.

Profesional es amparados por |a prerrogativa del secreto profesional y la obligacion de
confidencialidad

36. Envirtud del articulo 126 delaLey relativaalas pruebas de 1950 y laLey de
Interpretacion en la que se define @ término “abogado” como el abogado colegiado para
gjercer laabogacia en cualquier parte de Malasia, € deber de mantener la confidencialidad de
las comunicaciones con | os clientes se aplica Unicamente a los abogados colegiados y en
gercicioy no se aplicaalos profesionales delaP.l. en Maasia (agentes de patentes y de
marcas) que no estan colegiados. Por abogado colegiado se entiende la persona que ha sido
admitidaen el Colegio de Abogados de Malasiao en los de Sabah y Sarawak conforme ala
Ley de Profesionales del Derecho de 1973 y la legislacion respectiva de Sabah y Sarawak.

37. Por otraparte, en virtud del articulo 129 de la Ley relativaalas pruebas, se utiliza el
término “asesor juridico” en lugar de “abogado”. En consecuencia, la prerrogativadel secreto
profesional para mantener la confidencialidad de las comunicaciones no se aplicaalas
comuni caciones efectuadas con agentes de patentes o de marcas, pero puede extenderse alos
abogados de la empresa.’® Estan protegidas por el secreto profesional las comunicaciones
efectuadas con agentes de patentes que son asimismo abogados.

Alcance del privilegio

38. Porlo general, laprerrogativa del secreto profesional en Malasia ampara Unicamente las
comunicaciones efectuadas entre el abogado y su cliente. La prerrogativatiene amplio
alcance y abarca todas las comunicaciones efectuadas durante la prestacion de servicios de
abogaciay alosfines de esos servicios. La proteccién sigue estando vigente incluso después
del cese delarelacion laboral con el cliente. Entre las comunicaciones protegidas por la
prerrogativa del secreto profesional se incluiran asimismo las comunicaciones efectuadas
entre el abogado y terceros (por gjemplo, peritos independientes) en el desempefio de sus
funciones de abogado.

Las limitaciones y excepciones a la prerrogativa del secreto profesional

39. El Tribunal Federal de Malasia haexaminado las limitacionesy excepciones ala
prerrogativa del secreto profesional en € asunto reciente Anthony See Teow Guan contra See
Teow Chuan y See Teow Koon (Recurso civil 02-50-2006, sentencia dictada el 23 de febrero
de 2009). En ese caso, € Tribunal Federal confirmd el principio del common law de que “una
vez que se otorga la prerrogativa del secreto profesional, se mantiene parasiempre’. El
Tribunal sostuvo que €l cliente podriarenunciar ala prerrogativa del secreto profesional
reconociendo la posicion del cliente en calidad de titular de laprerrogativay del abogado en

10 VL Kandan, Posicion de Malasia sobre la prerrogativa del secreto professional en larelacion

cliente-asesor de P.1., Conferenciade la OMPI sobre |as prerrogativas del clienteen el
asesoramiento profesional acercadelaP.l., 22-23 de mayo de 2008.
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calidad de titular de lainformacion confidencial. Larenuncia debe efectuarse con €
consentimiento expreso del cliente y como tal lalegislacion de Maasia no reconoce la
renunciaimplicita o por imputacion legal del common law. Asimismo, se sostuvo que al
revelar cualquier tipo de opinion juridica no se eliminaba la prerrogativa otorgada ala opinion
en si.

40. Ademas de larenunciaexpresa, existen disposiciones legidlativas en las que se estipulan
excepciones al privilegio. Por ggemplo, en e articulo 14 dela Ley contrae blanqueo de
dinero y lafinanciacion del terrorismo de 2001 (“AMLATF”, por sus siglas en inglés) se
impone a las instituciones obligadas a declarar sus operaciones a“dar cuenta rgpidamente ala
autoridad competente de toda transaccion: que exceda el importe que especifique la autoridad
competente y cuando laidentidad de las personas involucradas, latransaccion en si 0
cualquier otracircunstanciarelativa a esta tltima den alos funcionarios o empleados de la
institucion obligada a declarar sus operaciones razones para sospechar que se halla envuelta
en latransaccion e producto de actividadesilicitas.”

41. Con efecto a partir del 30 de septiembre de 2004, |os abogados y procuradores figuran
dentro de las “instituciones obligadas a declarar sus operaciones’ del Primer Anexo dela
AMLATF. Por lo tanto, los abogados tienen las mismas obligaciones que las instituciones
financieras para dar cuenta a la autoridad competente de toda transaccién que entre dentro de
lo dispuesto en €l articulo 14 delaAMLATF.

42. Ademés, € articulo 47 de la AMLATF constituye una disposicion especificadirigidaa
los abogados que habilita alos jueces del Tribunal Superior de Justicia adictar 6rdenes, en
relacion con | as investigaciones de delitos de blanqueo de dinero o de financiacion del
terrorismo, en las que se exija alos abogados a revelar informacion con respecto atoda
transaccion o trato relativo a propiedades susceptibles de incautacion en virtud de las
disposicionesdela AMLATF.

43. Laprerrogativadel secreto profesiona en larelacion cliente-abogado queda invalidada
por €l articulo 20 delaAMLATF alosfines de la obligacion de dar cuenta de |as operaciones.
De ese modo, €l abogado no quedara exculpado por no dar cuenta de las transacciones
sospechosas.

Consecuencias de la pérdida de confidencialidad y sanciones por divulgacion de informacion

44. Todo abogado que divulgue documentos confidenciales y sujetos a secreto profesional
sin la autorizacion expresa de su cliente sera objeto de sanciones y procedimientos
disciplinarios profesionales. En e Reglamento de Patentes de 1986 no se contemplan
detalladamente las sanciones que han de imponerse alos agentes de patentes. En la
regla45E.3) del Reglamento de Patentes de 1986 Unicamente se estipula que “ el Registrador
podra denegar la renovacion del registro de cualquier persona que haya sido condenada por un
delito que tenga que ver con €l fraude o €l proceder desleal.” Esto quiza signifique que podra
considerarse que un agente de patentes habilitado que haya divulgado de manera desled
informaciones del cliente ha exhibido una conducta desleal y podra denegarsele larenovacion
del registro.
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Trato otorgado a los abogados y asesores de patentes de otros paises

45. Conarreglo a articulo 126, la obligacién de confidencialidad se aplica alos abogados
nacionales. Debido alafaltade jurisprudenciaen relacion con lainterpretacion del término
de “asesor juridico” en @ articulo 129 de la Ley relativaalas pruebas, no estaclaro si la
prerrogativa contemplada en ese articulo se amplia alas comunicaciones mantenidas con
abogados de otros paises. Un experto da por supuesto gue las comunicaciones efectuadas con
un cliente y su abogado de patentes de otro pais que posea €l titulo de abogado también estan
amparadas por el articulo 129.** Como no existen disposiciones legisiativas en las que se
establezca la prerrogativa del secreto profesional de las comunicaciones entre €l clientey su
agente de patentes que no tenga € titulo de abogado, es probable que la prerrogativa no se
amplie a agentes de patentes extranjeros que no sean abogados.

Requisitos y formacion que deben poseer |0s asesores de patentes

46. A fin de estar habilitados como agentes de patentes en Malasia, |os interesados tienen
gue aprobar el examen de agentes de patentes de la Corporacion de Propiedad Intelectual de
Malasiay poseer un titulo deingenieria o de ciencias o gjercer laabogacia. En virtud de las
disposiciones de la Ley de Patentes y del Reglamento de Patentes de 1986, no es necesario
haber realizado estudios de Derecho para desempefiarse como agente de patentes. Los
candidatos a examen de agente de patentes tienen que responder a preguntas sobre distintos
temas, a saber, tecnologia, legislacion y practica de patentes de Malasia, legislacion y practica
de marcas y disefios de Malasiay legislacion de propiedad intelectual de otros paises.

Resumen

47. Maasiaunicamente contemplalaprerrogativa del secreto profesional con arreglo ala
legislacion en el caso de |os abogados colegiados, incluidos |os abogados de |as empresas.
Por |o tanto, |os agentes de patentes de Malasia tienen que ser abogados colegiados afin de
poder acogerse alaprerrogativa. No se ha aclarado todaviasi un abogado o agente de
patentes de otro pais que esté colegiado en su pais estara también protegido por la
prerrogativa del secreto profesional en larelacion cliente—abogado.

iii) NuevaZedandia

El procedimiento de proposicion de la prueba y la manera en que se utiliza la prerrogativa
del secreto profesional contra la divulgacion de informacion

48. Losjuicios que tienen lugar en Nueva Zelandia se asemejan estrechamente alos del
Reino Unido y Australia. El procedimiento probatorio previo a juicio selimitaala
proposicién de pruebas de caracter documental (que se basa en conceptos similares
pertinentes en el Reino Unido) y alos interrogatorios que se han respondido mediante
declaracion jurada. En Nueva Zelandia, la prerrogativa del secreto profesiona es un término
que se aplica ala proteccion de las comunicaciones confidenciales entre el abogado y su
cliente. El asesoramiento juridico protegido por €l secreto profesional no tendra que ser

1 VL Kandan, Posicion de Malasia sobre la prerrogativa del secreto profesional en larelacion

cliente—asesor de P.I., Conferenciade la OMPI sobre las prerrogativas del cliente en €l
asesoramiento profesional acercadelaP.l., 22 y 23 de mayo de 2008.
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revelado para ser examinado durante el proceso de proposicion de la prueba en los
procedimientos judiciales. En consecuencia, la parte contrariaen € litigio no podra tener
acceso a documento confidencial.

Profesionales a lo que se aplica la prerrogativa del secreto profesional y la obligacion de
confidencialidad

49. Entrelasdiversas reformas quetrgjo consigo la Ley relativa alas pruebas de Nueva
Zelandia de 2006, que entrd en vigor € 1 de agosto de 2007, estaba la de fortalecer la
prerrogativa legal que protege las comunicaciones entre abogados de patentes habilitados y
sus clientes (conocida asimismo como “prerrogativa del secreto profesional en larelacion
cliente-abogado de patentes’). La prerrogativa se aplica asimismo alos abogados de las
empresas.

50. End articulo 54 delaLey relativaalas pruebas de 2006 se estipulalo siguiente:

“Prerrogativa del secreto profesional aplicable alas comunicaciones con asesores
juridicos

1) Lapersonaque obtenga servicios juridicos de un asesor juridico gozaradela
prerrogativa del secreto profesional respecto de toda comunicacion efectuada entre ella
y €l asesor juridico si lacomunicacion:

a) tienecaracter confidencial; y
b) tienelugar cuando:
i) lapersonaobtiene servicios juridicos del asesor juridico; o
ii) el asesor juridico ofrece esos servicios ala persona, o con esos fines.

2) Ené€ presente articulo, se entendera por servicios juridicos, en el caso de un
abogado de patentes habilitado o un profesional de otro pais cuyas funciones
correspondan total o parcialmente alas del abogado de patente habilitado, el obtener o
recibir informacion o asesoramiento relativo ala propiedad intelectual .

3) Enée apartado 2), por propiedad intelectual se entendera unao varias delas
materias siguientes:
a) obrasliterarias, artisticasy cientificas y derecho de autor;
b) interpretacionesy €jecuciones, fonogramasy emisiones;
c)  invenciones en todos los &mbitos de la actividad humanas,
d)  descubrimientos cientificos;
€) indicaciones geogréficas
f)  patentes, variedades vegetales, disefios registrados, marcas registradasy sin
registrar, marcas de servicio, nombres y designaciones comerciales, y
disefios industriales
g)  proteccion contralacompetenciadesled;
h)  esquemas de trazado de circuitos integrados y productos semiconductores,
d) informacion confidencidl;
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j)  todoslos demas derechos resultantes de la actividad intelectual en el ambito
industrial, cientifico, literario o artistico.” (Traduccion dela Oficina
Internacional)

51. Por lotanto, en virtud del articulo 54 dela Ley relativaalas pruebas de 2006, cabe
acogerse alaprerrogativa del secreto profesional en el caso de las comunicaciones efectuadas
entre los “asesores juridicos’ y sus clientes. Ladefinicidn de “asesor juridico” hace
referencia a abogados, abogados de patentes habilitados y profesionales de otros paises cuyas
funciones correspondan total o parcialmente alas de |os abogados de patentes habilitados en
Nueva Zelandia.

Alcance de la prerrogativa

52. De conformidad con las disposiciones de la Ley relativa alas pruebas de 2006, la
prerrogativa del secreto profesional se aplica alas comunicaciones efectuadas entre los
asesores juridicos y sus clientes, cuando el asesor juridico actUe en su capacidad profesiona y
la comunicacién se efectle con fines confidenciales y para obtener asesoramiento juridico.

53. Envirtud de laantigua Ley relativa alas pruebas de 1980, |os abogados de patentes
habilitados y sus clientes podian acogerse ala prerrogativa Unicamente en relacion con
informaciones 0 asesoramiento relativos a patentes, disefios 0 marcas o0 a solicitudes de
patentes, y solicitudes de registro de disefios 0 de marcas, independientemente de que la
informacion o el asesoramiento tuviera que ver con una cuestion de Derecho. Sin embargo,
en el articulo 54.2) dela Ley relativa alas pruebas de 2006 se ha ampliado €l alcance dela
prerrogativa del secreto profesional en relacion con |os abogados de patentes habilitados y 1os
profesionales de otros paises afin de abarcar las comunicaciones relativas ala obtencion u
ofrecimiento de informacion o asesoramiento en relacion con la* propiedad intelectual”,
seguin se define en e articulo 54.3).

54. Lamodificacién de lalegislacion tiene por fin proporcionar una proteccién de carécter
global de manera que no se divulguen en |os procedi mientos juridicos las comunicaciones

ef ectuadas entre |0s abogados de patentes y sus clientes en relacion con la proteccion, la
observancia o €l uso de derechos de propiedad intelectual. El alcance de la prerrogativano se
limita simplemente a los tipos de comunicaciones enumerados, sino que también puede
proteger cualquier otra comunicacion relativa a los derechos resultantes de actividades
intelectuales en el ambito industrial, cientifico, literario o artistico.

Las limitaciones y excepciones a la prerrogativa

55. Laproteccion que ofrece la prerrogativa del secreto profesional puede perderse en dos
casos, mediante renuncia expresay renunciaimplicita. Larenuncia expresatiene lugar
cuando € cliente opta por renunciar ala prerrogativa del secreto profesional sobre el
asesoramiento juridico y divulgalainformacion en cuestion. Larenunciaimplicitatiene lugar
cuando € cliente hace referencia a asesoramiento juridico de manera que resulte injusto
mantener |a prerrogativa.

Consecuencias de la confidencialidad y sanciones por divulgacion de informacion
56. Como los demas paises del sistemadel common law, la pérdida de confidencialidad

significa que se ha divulgado y comunicado el documento y la comunicacion pertinentes ala
parte que solicita esainformacion. Los profesionales que divulgan informacion de manerano
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autorizada pueden afrontar procedimientos disciplinarios. En el Reglamento de Patentes no se
prevén procedimientos disciplinarios por las violaciones de la confidencialidad. Los
abogados de patentes que son miembros del Colegio de Abogados de Patentes de Nueva
Zelandia estarén sometidos a Cédigo de Conducta del Colegio de Abogados. En virtud del
parrafo 1.3 de ese Cadigo, se estipula que es deber del abogado de patentes mantener la
confidencialidad de los asuntos de sus clientes salvo que estos Ultimos le autoricen
expresamente a divulgar informacion.

57. En caso deviolacion del Cédigo de Conducta, € Colegio de Abogados podraimponer
las sanciones siguientes. amonestacion o advertencia por escrito; suspension del Colegio de
Abogados durante el periodo de tiempo y en las condiciones que € Colegio estime adecuadas,
sancién que se notificara al miembro por escrito, o expulsion del Colegio de Abogados.

Trato otorgado a los abogados y asesores de patentes de otros paises

58. Actuamente, en Nueva Zelandia se extiende la prerrogativa del secreto profesional alas
comunicaciones efectuadas entre 10s clientes y sus asesores juridicos de otros paises, incluidos
los abogados de patentes de mas de 80 paises. Esto se debe alaorden del Consgjo de agosto
de 2008 emitida en virtud de la Ley relativa alas pruebas de 2006.

Requisitos y formacion que deben poseer |os abogados de patentes

59. En NuevaZelandia, € abogado de patentes es una persona que posee | as cualificaciones
necesarias para actuar de representante autorizado entre los clientes y 1a Oficina de Propiedad
Intelectual de Nueva Zelandia. Los abogados de patentes se ocupan de cuestiones de
propiedad intelectual, especificamente, las patentes, las marcas y los disefios. En la préctica,
los abogados de patentes se ocupan asimismo de otros aspectos del derecho de propiedad
intelectual, como € derecho de autor, los secretos comerciaes y los derechos de obtentor.

60. En e Reglamento de Patentes de 1954 se estipulan las normas que han de seguirse para
darse de ata como abogado de patentes en Nueva Zelandia. En €l articulo 154 del
Reglamento de Patentes de 1954 se prevé que toda persona que desee darse de alta como
abogado de patentes en Nueva Zelandia debera ser subdito britanico o ciudadano de la
Republica de Irlanda, tener buena reputacion y haber aprobado € examen correspondiente. Si
el solicitante no es un abogado en gercicio ante & Tribunal Supremo de Nueva Zelandiao un
agente de patentes o un abogado de patentes habilitado en € Reino Unido o en Austraia,
debera haber estado empleado durante un periodo de tiempo no inferior atres afios al servicio
de un abogado de patentes en Nueva Zelandia o en la oficina de patentes o en algun otro tipo
de empleo que, en cualquier caso en opinion del Comisionado y el Consgo del Instituto de
Abogados de Patentes incorporados de Nueva Zel andia otorgue una experiencia practica de
contenido similar ala ofrecida por cualquiera de |as dos ultimas formas de empleo
mencionadas.

61. Loscandidatos que deseen solicitar la habilitacion en calidad de abogados de patentes
deberan aprobar un examen consistente en |os temas siguientes. legislacion y préacticarelativa
alas patentes y los disefios en Nueva Zelandia; legislacion y practicarelativa alas marcas en
Nueva Zelandia; legislacion de patentes de otros paises; preparacion de memorias
descriptivas paralas patentes en Nueva Zelandia, y préctica de |os abogados de patentes en
Nueva Zelandia, incluida lainterpretacion de memorias descriptivas de patentes.
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Resumen

62. NuevaZelandiaesuno delos paises del common law que contemplala prerrogativa del
secreto profesional en virtud del sistemadel common law. Con arreglo alalLey relativaalas
pruebas de 2006, Nueva Zelandia extiende la prerrogativa del secreto profesional alos
abogados de patentes, incluidos |os abogados de patentes de otros paises reconocidos por
Nueva Zelandia en virtud de la Orden del Consgjo.

iv)  Sudéfrica

El procedimiento de proposicion de la prueba y la manera en que se utiliza la prerrogativa
del secreto profesional contra la divulgacion de informacion

63. Conarreglo alalLey relativaalas pruebas de Sudéfrica, la prerrogativa del secreto
profesional en ese pais se basaen € sistema probatorio del derecho angloamericano. La
prerrogativa se basa en e principio fundamental de que toda personatiene el derecho a
acceder alostribunalesy, por lo tanto, el derecho atener acceso a un asesor juridico, lo que
conlleva el derecho a consultar con &l asesor de manera privaday confidencial.

64. Por lo general, como en los demés paises del common law, |os documentos sujetos ala
prerrogativa del secreto profesiona no se divulgaran en los pleitos o ante los tribunales. Sin
embargo, hay gque tener en cuenta que los tribunal es sudafricanos no han examinado
detenidamente la cuestion del secreto profesional sobre la base de la Constitucion de
Sudéfrica que entré en vigor en 1997." Aunque en la Constitucién no figura el

reconoci miento expreso del derecho ala prerrogativa del secreto profesional, parece que se da
aentender la creacion implicitade ese derecho. En e articulo 34 se mencionael derecho a
acceso alostribunales. En € articulo 35 sereconoce € derecho alaasistencialetraday el
derecho a no estar obligados a suministrar pruebas autoincriminatorias. En € articulo 14 se
establece el derecho genera alaintimidad que incluye el derecho ala proteccién delas
comunicaciones.

Profesionales a los que se aplica la prerrogativa del secreto profesional y la obligacion de
confidencialidad

65. En cuanto alaprerrogativa del secreto profesional establecidaen el common law,
pueden gozar de ellalos abogados sudafricanos y de otros paises, entre los que figuran los
abogados de las empresas, pero quedan excluidos de ellalos agentes o abogados de patentes
gue actlien en su capacidad de agentes de patentes.

66. En 1997, se modificd laLey de patentes de Sudéfrica N° 57 de 1978 paraincluir un
nuevo articulo, € 24.9), en e que se estipula que:

“9) Todacomunicacion efectuada por un agente de patentes o a un agente de patentes
en su capacidad como tal estara exenta de divulgacion en los procedimientos judiciales
de la misma manera gque las comunicaciones efectuadas por un abogado o | as efectuadas
aun abogado en su capacidad como tal.”

2 Constitucion de la Replblica de Sudéfrica N° 108 de 1996.
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67. En consecuencia, gozan de la prerrogativa del secreto profesional 1as comunicaciones
efectuadas entre los clientes y |os agentes o0 abogados de patentes sudafricanos que actlien en
su capacidad de agentes de patentes (por g emplo, al asesorar sobre |a patentabilidad de una
invencion o a redactar, presentar y tramitar una solicitud de patente). Sin embargo, es
importante sefialar que esta disposicion se aplica Unicamente a los agentes de patentes
sudafricanos.

Alcance de la prerrogativa

68. Envirtud delalegislacion del common law, las comunicaciones efectuadas entre €l
clientey el asesor juridico pueden gozar de la prerrogativa del secreto profesional si se
cumplen los siguientes requisitos:

i) e asesor juridico debe haber actuado en su capacidad profesional;
ii) € asesor juridico debe haber celebrado consultas de manera confidencial;
iii)  lacomunicacion debe haber sido efectuada a los fines de haber obtenido
asesoramiento juridico;
iv) €l asesoramiento no debe contribuir ala ejecucion de un delito o fraude.

69. Enlaresolucion del Tribunal de Recurso de Sudéfrica concerniente a asunto S contra
Safatsa and Others,*® se extiende la prerrogativa del secreto profesional atodaslas
comunicaciones efectuadas con asesores juridicos alos fines de otorgar o recibir
asesoramiento juridico, mas ala de las comunicaciones efectuadas alos fines de litigios.

70. Antesde asunto Safatsa, en € asunto que enfrentd a MJ Shyman contra Alert-O-Drive
(Pty) Ltd™ en un procedimiento de oposicion respecto de la solicitud de patente 74/2501,
surgieron, a parecer, determinados documentos en el marco de las consultas efectuadas entre
el solicitante y sus agentes y abogados de patentes a los fines de presentar y tramitar la
solicitud de patente. Durante €l curso de los procedimientos de oposicion, |a parte opositora
pretendié utilizar los documentos alos fines del contrainterrogatorio del solicitante, pero este
altimo se opuso a que se admitieran los documentos con motivo de que estaban protegidos
por el secreto profesional. El Comisionado de Patentes sostuvo que los documentos
consistian en comunicaciones efectuadas entre el solicitante y su asesor, en su capacidad de
agentes de patentes y en relacion con la solicitud de patente, y en un momento en € gque no se
planteaba ningun litigio. Por lo tanto, el hecho de que el asesor era asimismo un abogado
resultaba pura casualidad. Esta cuestion se planted asimismo en € asunto que enfrent6 a
Kirin-Amgen y Bioclones™ contra el Comisionado de Patentes se negé a apartarse del
precedente establecido en el asunto MJ Shyman.

71. Sin embargo, seguin se ha descrito anteriormente, en la Ley de Patentes N° 57 de 1938
se estipula que |as comuni caciones ef ectuadas por un agente de patentes o |as efectuadas a un
agente de patentes gozaran del mismo alcance que la prerrogativa del secreto profesional
otorgado alas comunicaciones efectuadas por un abogado o |as efectuadas a un abogado.

3 1998 (1) SA 868 (A).
4 1981 BP 215 (CP).
5 1993 BP 420 (CP).



SCP/14/2
pagina 20

Las limitaciones y excepciones a la prerrogativa

72. Cuando la comunicacion contribuya ala g ecucion de un delito o fraude, no gozaradela
prerrogativa del secreto profesional y, por lo tanto, debera ser divulgada en caso de que lo
exijael tribunal.

Consecuencias de la pérdida de confidencialidad y sanciones por divulgacion de informacion

73. Laconsecuenciade lapérdida de confidenciaidad consiste en que lainformacion o las
comunicaciones dejan de estar protegidas por €l secreto profesional. Los abogados y agentes
de patentes estan sujetos a normas de confidencialidad y deben mantener la confidencialidad
de las comuni caciones confidenciales con los clientes. El asesor juridico que divulgue
informacion confidencia sin la autorizacién del cliente podra ser excluido del colegio de
abogados por conductaimpropia. Asimismo, € cliente podra presentar una demanda contra el
asesor en ese tipo de casos.

Trato otorgado a los asesores de patentes de otros paises

74. Enéd sistemadel common law, las comunicaciones efectuadas entre |os clientes y los
agentes o0 abogados de patentes de otros paises que actlen en la capacidad de agentes de
patentes (por ejemplo, a asesorar sobre |a patentabilidad de unainvencion o a redactar,
presentar y tramitar una solicitud de patente) no gozan de la prerrogativa del secreto
profesional. En virtud de lalegislacién, Unicamente los agentes de patentes y los abogados de
patentes sudafricanos que actlen en la capacidad de agentes de patentes estan amparados por
esa prerrogativa.

Requisitos y formacion que deben poseer |os asesores de patentes

75. Existen dos tipos de asesores juridicos en €l ambito de las patentes en Sudéfrica, €
primero de ellos son |os agentes de patentes y € segundo |os abogados de patentes. Los
agentes de patentes no tienen que estar debidamente cualificados como profesionales de la
abogacia, a diferencia de los abogados de patentes. Los abogados de patentes también pueden
gjercer de agentes de patentes. Los abogados de patentes deben ser admitidos para g ercer la
préctica de la abogacia en Sudafrica, ser miembros del Colegio de Abogados sudafricanos 'y
estar en posesion de un titulo o diplomatécnico o cientifico o poseer la experiencia préctica
adecuada en determinado ambito técnico o cientifico. Ademas, los abogados de patentes
deben haber aprobado |os exdmenes que efectlia la junta de examenes de patentes.

Resumen

76. Sudéfrica posee una amplia prerrogativa del secreto profesional en virtud del sistema
del common law gque también se extiende, en virtud de lalegislacion, alos agentes y abogados
de patentes que actlen en su capacidad profesional de agentes de patentes. A fin de estar
debidamente cualificado para gjercer como agente o abogado de patentes, es hecesario poseer
las debidas cualificaciones desde € punto de vista juridico o técnico y cientifico y aprobar
determinados exdmenes. No obstante, lalegislacion sudafricana Unicamente extiende la
prerrogativa alos abogados y agentes de patentes radicados en € paisy no alos agentes o
abogados de patentes de otros paises.
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v)  Reino Unido

El procedimiento de proposicion de la prueba y la manera en que se utiliza la prerrogativa
del secreto profesional contra la divulgacion de informacion

77. Envirtud delalegislacion inglesa, las partes en un juicio civil estan sometidas ala
obligacion de divulgacion, que se conoce como proposicion de la prueba (“ discovery” ), para
permitir que la otra parte obtenga informacion sobre laexistenciay e contenido de los
documentos pertinentes alos asuntos en cuestion. Se considera una obligacion importante,
que debe efectuarse con arreglo a un calendario estricto.

78. Enlamayoriadelos casos, cada unade las partes debe efectuar una “ divulgacion
corriente” unavez que seiniciael juicio. Esto sellevaacabo por medio de unalistaen laque
se exponen, se describen y se identifican los documentos relativos a los asuntos objeto de
litigio entre las partes. A reservade o dispuesto en las directrices relativas ala préctica
procesal, |as partes Unicamente estan obligadas a divulgar documentosi) en los que basen sus
alegaciones; ii) que influyan negativamente en sus argumentos; iii) queinfluyan
negativamente en |os argumentos de la otra parte; iv) que respalden los argumentos de la otra
parte; 0 V) que seahecesario divulgar con arreglo alas normas procesales. Al compilar la
lista, las partes tienen la obligacion de efectuar busquedas razonables en proporcion a objeto
delacausay formular una“declaracion de divulgacion” en la que se verifique que se han
efectuado las busquedas. El representante legal tiene la obligacion de velar por que la persona
gue formule la declaracién comprenda el significado de la obligacion de divulgacion.

79. S unaparte cree que la otra parte posee determinados documentos que no ha divulgado,
podraformular una solicitud de “divulgacion especifica’. Tanto en la*divulgacion corriente”
como en la*“ especifica’, la obligacion de divulgacion se limita a documentos que estén o
hayan estado bajo el control de una parte.

80. Por lo general, las partes gozan del derecho a examinar |os documentos, con las debidas
excepciones, como en el caso de los que ya no estén bajo el control de la otra parte o cuando
la otra parte tenga el derecho o el deber aimpedir €l examen (la prerrogativa del secreto
profesional). Si unaparte reivindica el derecho/obligaciéon aimpedir el examen, debera
declararlo en la“declaracion de divulgacion” junto con los motivos aducidos. En los
procedimientos ante los tribunales ingleses no se contemplan |as declaraciones juradas de tipo
oral previas a juicio ni € interrogatorio de los testigos de la parte contrariaalos fines de la
divulgacién de informacion.

81. Laprerrogativadel secreto profesional en larelacion cliente-abogado consiste en la
proteccion juridica otorgada en el sistema del common law alas comunicaciones efectuadas
entre los abogados y sus clientes. Los abogados tienen laobligacion legal y profesional de
negarse adivulgar las comunicaciones confidenciales, excepto cuando € cliente haya
renunciado a esa prerrogativa o cuando € abogado esté obligado a divulgarlas por orden del
tribunal competente. En el Reino Unido, se haresuelto que la prerrogativa del secreto
profesional en larelacion cliente—abogado es de carécter incondicional. Se ha considerado
que es esencial paralaadministracion de justicia por lo que no cabe quebrantarla.'®

6 R contraDerby Magistrates Court, [1995] 4 All E.R. 526.
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82. Lostribunales del common law reconocieron por primeravez la prerrogativa del secreto
profesional de las comunicaciones en relacion con los litigios, sobre la base del juramento
prestado por e abogado que esté obligado a conservar |os secretos de sus clientes.” Unade
las primeras decisiones de que se tiene cuenta en la que se examina el concepto fuela

resol ucion adoptada en 1577 en el asunto Berd contra Lovelace.’®

83. Originalmente, la prerrogativa se limitaba Unicamente a la exencion de la obligacion a
prestar testimonio, un derecho del que gozaba e abogado, mediante el que estaba protegido
contrala obligacion adivulgar los secretos de sus clientes. A partir de entonces, se ha
ampliado la definicion de la prerrogativa del secreto profesional, de maneraque en la
actualidad se aplica alarecepcion de asesoramiento juridico en general, aunque este
asesoramiento se ofrezca fuera del contexto del litigio, y se considera que es un derecho del
gue goza €l cliente.

84. Aunqgue su acance haevolucionado y se haampliado alo largo del tiempo, no han
variado significativamente los motivos en que se basa la prerrogativa del secreto profesional
en larelacion cliente-abogado. Unavez que un documento pasa atener caracter confidencial,
no seradivulgado alaotraparte en €l litigio, y € asesor juridico en cuestion no podra estar
obligado a prestar testimonio ante € tribunal respecto de lainformacion o la comunicacién en
cuestion.

Profesionales a los que se aplica la prerrogativa del secreto profesional y la obligacion de
confidencialidad

85. En e Reino Unido la prerrogativa se extiende a abogados en genera (solicitors) y
abogados colegiados gque tienen derecho a alegar ante los tribunales (barristers) asi como a
los abogados de las empresas. En e articulo 280 de la Ley de Derecho de Autor, Disefios y
Patentes de 1988 se extiende |la misma prerrogativa alos agentes de patentes y de marcas
independientemente de que estén debidamente cualificados para actuar ante los tribunales. En
el articulo 280.3) de laLey de Derecho de Autor, Disefios y Patentes de 1988 se define de
estamaneraa “agente de patentes’: a) un agente de patentes habilitado o una persona que
figure en lalista europea; b) una sociedad habilitada para presentarse como gabinete de
agentes de patentes 0 empresa que g erza la actividad de agente de patentes europeas; 0 C)
una persona juridica habilitada para presentarse como agente de patentes 0 empresa que gerza
las actividades de agente de patentes europess.

86. Aunque no incumbe alos procediéndoos nacionales en € Reino Unido, en el contexto
del agente de patentes europeas, cabe observar que, en virtud de larevision del Convenio
sobre la Patente Europea (EPC 2000), que entré en vigor en diciembre de 2007, en la
regla153.1) del Reglamento de Ejecucion del Convenio sobre la Patente Europea se
contemplala prerrogativa del secreto profesiona de las comunicaciones efectuadas entre
representantes autorizados y sus clientes en |os procedimientos ante la Oficina Europea de
Patentes. “cuando se solicite asesoramiento de un representante autorizado en su capacidad
como tal, éste no podra estar obligado a divulgar, en los procedimientos ante la Oficina
Europea de Patentes, las comunicaciones efectuadas a ese propdsito entre é y su cliente u otra

17

V éase por gemplo, Berd contra Lovelace (1577) 21 ER 33 (Ch.); Dennis contra Codrington
(1580) 21 ER 53.
8 Berd contra Lovelace (1577) 21 ER 33 (Ch.).
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persona, que entren dentro del articulo 2 del Reglamento en materia de disciplina de
representantes autorizados, salvo gque el cliente renuncie expresamente a esa prerrogativa’.
(Traduccion de la Oficina Internacional)

Alcance de la prerrogativa

87. Antesdelaley de Pruebas Civiles de 1968 (Reino Unido) no existian disposiciones
sobre la prerrogativa del secreto profesional aplicables alos abogados de patentes en el Reino
Unido. En esa época, no se consideraba que |os agentes de patentes fueran asesores juridicos
y no gozaban de la prerrogativa del secreto profesional en las comunicaciones. Sin embargo,
en virtud del articulo 15 de esa Ley, el poder legislativo britanico otorgo la prerrogativa del
secreto profesional alos agentes de patentes con |o que se hallaban en la misma posicion que
los abogados gque actuaran en & desemperio de las funciones de agentes de patentes. Esa
disposicion aparecio posteriormente en el articulo 104 de la Ley de Patentes de 1977 y figura
actualmente en €l articulo 280 de la Ley de Derecho de Autor, Disefios y Patentes de 1988. El
contenido de la presente disposicion es el siguiente:

“1) El presente articulo se aplicaalas comunicaciones que tengan que ver con
cualquier asunto relativo ala proteccion de invenciones, disefios, informaciones técnicas
0 marcas de productos o de servicios o toda otra cuestion relacionada con la usurpacion.

2)  Todacomunicacion de esetipo: a) entre unapersonay su agente de patentes o b)
alos fines de obtener informacion o en respuesta a una peticion de informacion que
desee obtener una persona alos fines de dar instrucciones a su agente de patentes, esta
exenta de la obligacion de divulgacion en los procedimientos judiciales que selleven a
cabo en Inglaterra, el Pais de Gales o Irlanda del Norte de la misma manera que las
comunicaciones entre una persona 'y su abogado o, segiin sea el caso, las
comunicaciones ef ectuadas a los efectos de obtener informacion o en respuesta a una
peticion de informacion que desee obtener una persona alos fines de dar instrucciones a
su abogado.

3) Enéd apartado 2) se entenderd por “agente de patentes’: a) un agente de patentes
habilitado o una persona cuyo nombre figure en la lista europea, b) una sociedad
habilitada para presentarse como gabinete de agentes de patentes 0 empresa que g erza
la actividad de agente de patentes europeas o ¢) una persona juridica habilitada para
presentarse como agente de patentes o empresa que g erzala actividad de agente de
patentes europeas.” (Traduccién de la Oficina Internacional)

88. End Reino Unido laprerrogativa del secreto profesional protege las comunicaciones
confidenciales entre el abogado y su cliente efectuadas a los fines de obtener y ofrecer
asesoramiento y las comunicaciones confidencial es efectuadas entre el cliente o e abogado y
terceros que tengan como Unico o fin principal la preparacién de un litigio en curso o de un
litigio previsto. En el asunto Three Rivers District Council contra Governor and Company of
the Bank of England (N° 5)*° se adopt6 unainterpretacion restrictiva del término “cliente” en
el contexto del secreto profesional. El tribunal dictaminé que los empleados del Banco de
Inglaterra que no fueran empleados responsabl es especificamente de dar instrucciones y
recibir asesoramiento juridico (en ese caso, una unidad establecida para ocuparse de todas las
comunicaciones entre el Banco y unainvestigacion independiente sobre la quiebra del Bank of

9 [2002] EWHC 2730.
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Credit and Commerce International SA) no se consideraban “clientes” alosfinesdela
prerrogativa del secreto profesional. Por el contrario, se trataba de terceros y, como tales, no
estaban amparados por la prerrogativa.

Las limitaciones y excepciones a la prerrogativa

89. Esposiblerenunciar, de maneraimplicita o expresa, ala prerrogativa del secreto
profesional y perder la prerrogativa s no se solicita que se aplique durante lafase de
proposicion de laprueba. Aparte de las renuncias, en las normas del common law se estipula
asimismo que no puede recurrirse alaprerrogativa del secreto profesional si éstatiene que ver
con e nombre del cliente® o si lacomunicacién del asesor juridico conllevael delito de
fraude. En el asunto Crescent Farm (Sidcup) Sports Ltd contra Serling Offices Ltd,* e Juez
del Tribuna de Apelacion Goff dictamind que se considerafraude el delito de engario,
desledltad, abuso de confianza fraudulento, conspiracion fraudulenta, 1as artimafias y las
supercherias. En e asunto Barclays Bank plc contra Eustace,?* se dictaming que “cuando se
ofrezca asesoramiento juridico con fines “ suficientemente inicuos’, no se aplicarala
prerrogativa del secreto profesional a ese tipo de comunicaciones independientemente de que
el cliente estuviera al corriente dela comision del delito facilitado de esa manera”.

90. Apartedelaslimitaciones previstas en e common law, existen también limitaciones
contempladas en lalegislacion. Por gemplo, en la Ley de limitaciones de 1980 se estipulala
posibilidad de obligar arenunciar parcialmente ala prerrogativa del secreto profesional. Enla
Ley de Policiay Pruebas Incriminatorias de 1984, se estipula que los fiscales podran obtener
ordenes parala presentacion de “ material sujeto a procedimientos especiales’.

Consecuencias de la pérdida de confidencialidad y sanciones por divulgacion de informacion

91. Lapérdidade confidencialidad dalugar ala pérdida de la prerrogativadel secreto
profesional y conllevarala plena divulgacion de los documentos. La divulgacion no
autorizada dara lugar ala adopcion de medidas disciplinarias por |os 6rganos profesionales.
En calidad de organismo que se regulaasi mismo, el Chartered Institute of Patent Agents
(CIPA) toma parte en e procedimiento disciplinario, pero laresponsabilidad de excluir al
agente del Registro sigue estando en manos de la Oficina de Propiedad Intelectual del
Gobierno. El CIPA esresponsable de investigar violaciones menos graves de conducta
indebida de los agentes en virtud del Codigo de Conducta Profesional y de disciplinar a sus
miembros de conformidad con las sanciones expuestas en su Cartay Estatutos. Entre las
sanciones que puede imponer e CIPA figuran la advertencia atitulo privado, laamonestacion
publica, la orden de abonar una multa, la orden de tomar medidas de subsanacién, la orden de
renunciar o, si procede, pagar algunos o todos |os gastos incurridos en relacion con lalabor
objeto de la demanda, la orden de otorgar una compensacion a demandante y la orden de
pagar una parte o todos los costos del procedimiento disciplinario. Las violaciones graves por
la conducta de los agentes y las demandas contra | os agentes de patentes habilitados que no
son miembros del CIPA se someten directamente ala Oficina de Propiedad Intelectual. La
Oficinade Propiedad Intelectual podra excluir alos agentes de su registro por conducta
inapropiada, a saber, la conducta “ que desacredite a un agente de patentes habilitado”.

20 R (on the application of Howe) contra South Durham Magistrates Court [2004] EWHC
(Admin) 362.

2 Crescent Farm (Sidcup) Sports Ltd contra Serling Offices Ltd [1972] 1 Ch 553.

22 [1995] 4 All ER 511, CA.
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Asimismo, muchos miembros del CIPA pertenecen a Institute of Professional
Representatives puesto que es necesario formar parte de ese instituto para poder aparecer ante
la Oficina Europea de Patentes. Ademas, los miembros del CIPA gue también estan
debidamente cualificados como agentes de marcas pertenecen al Institute of Trademark
Attorneys (ITMA). Esos dos institutos mantienen sus propios codigos de conducta.

Trato otorgado a |os asesores de patentes de otros paises

92. End Reino Unido laprerrogativa del secreto profesional en larelacion cliente-abogado
se extiende a las comunicaciones efectuadas con asesores juridicos de otros paises. > Segun
parece, las comunicaciones con agentes de patentes que no estén habilitados en el Reino
Unido ni figuren en lista de abogados de patentes europeas pueden quedar excluidas dela
proteccion otorgada en virtud de la prerrogativa del secreto profesional de que gozan los
agentes de patentes en ese pais. Esto se basa en las disposiciones del articulo 280 delaLey
de Derecho de Autor, Disefios y Patentes de 1988 que, en lo esencial, parecen confinar la
prerrogativa del secreto profesional de los agentes de patentes a las comunicaciones
efectuadas con agentes de patentes habilitados o personas que figuren en la Lista europea.
No existe jurisprudencia reciente sobre la posible aplicacion de la prerrogativa alos abogados
de patentes de otros paises.

Requisitos y formacion que deben poseer |os asesores de patentes de otros paises

93. A finderecibir lahabilitacion en calidad de agentes de patentes, 10s interesados deben
aprobar 1os exdmenes de cudificacion del CIPA. Setrata de varios examenes alos que se
anaden cursos de formacion practica. Casi todos |os agentes de patentes del Reino Unido
tienen € titulo de agentes de patentes europeas. Esto conlleva asimismo la necesidad de
aprobar determinados examenes 'y adquirir experiencia préactica.

Resumen

94. Laprerrogativadel secreto profesional en los paises del common law se fundamento en
el sistemadel common law inglés. Ese sistema ha evolucionado alo largo del tiempo para dar
cabida a disposiciones | egal es mediante las que se crea la prerrogativa del secreto profesional
de los abogados/agentes de patentes. En el Reino Unido se han tomado medidas para
reconocer la prerrogativa del secreto profesional de los agentes de patentes, que se extiende a
los agentes de patentes radicados en € Reino Unido y alos abogados de patentes europesas.
No obstante, de conformidad con la Ley de Derecho de Autor, Disefios y Patentes de 1988,
parece que la prerrogativa no se extiende a los agentes de patentes de otros paises. Los
abogados de patentes de otros paises que posean la debida titulacion de abogados también
pueden gozar de la prerrogativa del secreto profesional en larelacion cliente-abogado.

= Cabe remitirse alos asuntos Duncan, Deed. Garfield contra Fay [1968] P. 306 y Great Atlantic
Insurances Co contra Home Insurance Co [1981] 1 WLR 529.

Esto se basaen €l parecer de Simon Thorley y Richard Miller, en Thorley and Terrell, Law of
Patents, Sweet and Maxwell, London (15% ed.) (2000), 39, en donde se afirma que: “en la
préactica, convendra que € solicitante emplee |os servicios de un agente de patentes habilitado (o
una persona que figure en lalista europea o un gabinete o empresa autorizada para presentarse
como agentes de patentes europeas), entre otras razones, debido alas disposiciones acercade la
prerrogativa del secreto profesional de los agentes de patentes que se aplica Unicamente alas
comuni caciones mantenidas con dichas personas.”

24
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vi) Estados Unidos de América

El procedimiento de proposicién de la pruebay el secreto profesional como obstruccion a
dicho procedimiento

95. Enlos Estados Unidos de América, €l procedimiento de proposicion de lapruebavaria
en funcion de que un litigio se entable y juzgue en € tribuna de un Estado o en un tribunal
federal. Unavez que seinterpone un recurso, las partes intercambian determinada
informacion, a saber, todo € material “relacionado con las cuestiones que no estén protegidas
por el secreto profesional que sean pertinentes para la demanda o defensa de |as partes’.> El
procedimiento de proposicion de la prueba se inicia presentando €l material de divulgacion
obligatoria, como, por gemplo, listas de testigos, listas de documentos que vayan a utilizarse
como pruebas y algunos otros documentos preliminares. El secreto profesional en lareacion
cliente—abogado y la doctrina sobre la proteccion del producto del trabajo del abogado son los
dos elementos que ponen limites al procedimiento de proposicion de laprueba. Dicho de otro
modo, en dicho procedimiento, una parte puede negarse a presentar |0s documentos que haya
pedido la otra parte en € litigio alegando que tales documentos estan protegidos por € secreto
profesional en larelacion cliente—abogado o por la mencionada doctrina o por ambos.

96. El secreto profesional en larelacion cliente-abogado es la mas antigua prerrogativa
reconocida en los Estados Unidos de América®® Wigmore sostiene que dicha prerrogativa se
aplica unicamente: i) cuando se solicita asesoramiento juridico de cualquier tipo, ii) deun
asesor juridico, iii) alainformacién contenida en las comunicaciones que dicho asesor
juridico mantenga atal efecto, iv) de manera confidencial, v) con su cliente, vi) aplicandose
de manera permanente, por peticién de éste Ultimo, la proteccién del secreto profesional,

vii) paraevitar que el propio cliente o e asesor juridico la divulguen, viii) excepto en los
Ccasos en que se renuncie ala proteccion.?’

97. Por otraparte, e Juez Wyzanski sostiene que para poder acogerse ala proteccion del
secreto profesional, debe probarse que: 1) la persona con derecho a acogerse adicha
prerrogativa es o vaaser un cliente; 2) la persona con quien se mantuvo comunicacion a) es
miembro del Colegio de Abogados, o su subordinado, y b) en lo que respectaa dicha
comunicacion gerce lafuncién de abogado; 3) la comunicacion se refiere a hechos de que
abogado fue informado a) por su cliente, b) sin la presencia de terceros, ¢) alos efectos de
obtener principalmentei) unaopinion juridicaoii) servicios juridicos o iii) asistenciaen un
procedimiento juridico, y no d) afin de cometer un delito o agravio; y, por dltimo, 4) €
cIienteczslg se haacogido alaprerrogativa del secreto profesiona y b) no harenunciado ala
misma.

»  Regla26.b)1) del Reglamento Federal de Procedimiento Civil.

% Upjohn Co. v. United States, 449 U.S. 383, 389 (1981).

2 John Henry Wigmore, Evidencein Trials at Common Law 2290 (M cNaughton rev. ed. 1961).
% United Sates v. United Shoe Mach. Corp., 89 F. Supp. 357, 358 (D. Mass. 1950).



SCP/14/2
pagina 27

Profesionales a los que se aplica la prerrogativa del secreto profesional y la obligacion de
confidencialidad

98. Laprerrogativadel secreto profesional se aplicaalos abogados colegiados, y en muchas
otras profesiones, como |os médicos, se exige mantener en secreto lainformacion sobre los
clientes. También se aplica alos asesores juridicos estadounidenses especialistas en patentes,
si bien los tribunales no han extendido uniformemente la misma prerrogativa alas
comunicaciones que | os clientes mantienen con un agente de patentes estadouni dense,
habilitados para representar a sus clientes ante la USPTO pero no ante los tribunales, ya que
no forman parte del colegio de abogados de un Estado. Esto se debe aladecision del

Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América, segun la cual, 10s Unicos servicios
juridicos que pueden prestar |0s agentes de patentes son aquellos “ necesarios e incidentales’ a
lainstruccion de causas sobre patentes, en cuyos servicios se incluye emitir opiniones sobre
patentabilidad o preparar y presentar solicitudes de patentes.”® A diferencia de los asesores
juridicos sobre patentes, |0s agentes de patentes no estan autorizados a emitir opiniones sobre
infraccion de patentes, ya que dicha cuestion no “ esta relacionada con los litigios sobre
patentes’.* No obstante, hay casos en que |os tribunal es federales reconocen la plena
aplicacion de la prerrogativa del secreto profesional alos agentes de patentes, al tener en
cuenta la funcion que desempefian y no e titulo que poseen.®* Lo mismo ocurre con los
asesores especializados en marcas gue son juristas acreditados y |os agentes de marcas gue no
lo son, aquienes no se aplicalaprerrogativa del secreto profesional. Dicha prerrogativa
afecta también alos abogados empleados por empresas para ocuparse de asuntos juridicos y
no comerciales.

Alcance de la prerrogativa

99. End faloemitido por & Tribuna Supremo de los Estados Unidos de Américaen €
asunto Sperry contra Florida,® se establecié que la préctica en materia de patentes constituye
el gercicio del Derecho, ampliando, asi, la proteccion del secreto profesional en larelacion
cliente—abogado a los asesores juridicos sobre patentes. En el asunto re Spalding,* el
Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal tuvo que determinar |a prerrogativa de secreto
profesional con respecto ala resefia de unainvencion que dos inventores presentaron en el
departamento juridico de laempresa Spalding. Segun €l tribunal, el secreto profesional
“existe no solo para proteger la prestacion de asesoramiento profesional a quienes pueden
obrar conforme a mismo, sino también lainformacion que se confie a abogado para que
pueda prestar un asesoramiento solido y fundamentado”. En el asunto Sperry contra Florida®
y Knogo Corp contra United Sates,™ el Tribunal de Apelacién decidié que lainformacion
gue se transmita a un asesor de patentes estara protegida por €l secreto profesional “siempre
que se transmita... para obtener una opinion juridica, servicios juridicos, o asistenciaen un

#  Sperryv. Florida, 373 U.S. 379, 386 (1963).

%0 Shashank Upadhye, (1999) Under standing Willfullness in Patent I nfringement: An Analysis of
the “ Advice of Counsel” Defense, 8 Tex. Intell. Prop. L.J. 39, 53.

3 Vernitron Medical Products Inc v. Baxter Laboratories Inc. 186 USPQ (BNA) 324 (DNJ 1975)
y Inre Ampicillin Antitrust Litigation 81 FRD 377 (D.D.C. 1978): Willi (2005), 303-307.

% 373US379(1963).

¥ 203 F.3d 800 (Fed Cir. 2000).

¥ 373US379(1963).

¥ (1980) 213 USPQ (BNA) 936.
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procedimiento juridico”,* y también lo estara |a resefia de unainvencién que se haya
elaborado principal mente para obtener asesoramiento juridico sobre su patentabilidad, asi
como los servicios juridicos que se ofrezcan para redactar una solicitud de patente.

100. En el asunto United Shoe’ e tribunal determiné que el secreto profesional se plantea
cuando entre un cliente y un abogado se establece una comunicacion, cuando la comunicacion
se mantiene en privado, y cuando tiene por fin obtener asesoramiento juridico. También es
necesario que se hagavaler e secreto profesional; esto es, el cliente puede renunciar ala
proteccion del secreto profesional en cualquier momento en que lo decida

101. Enlo querespectaalainformacion que el abogado transmite a cliente, hay division en
los tribunal es sobre qué es |o que debe protegerse mediante e secreto profesional y 1o que no.
Algunos tribunal es sostienen que solo estan protegidas |as comuni caciones mantenidas con
los abogados gue revelen informacién confidencial que les haya sido confiada por sus
clientes.® Otros tribunal es sostienen que debe protegerse précticamente toda comunicacion
en que el abogado preste asesoramiento juridico.*

102. En los asuntos Jack Winter, Inc. contra Koratron Company, Inc. (Jack Winter 1)y
Jack Winter, Inc. contra Koratron Company, Inc. (Jack Winter 11),* los correspondientes
tribunal es establ ecieron que la tramitacion de patentes constituye el gercicio del Derecho. No
obstante, se decidio que la prerrogativa del secreto profesional no debe aplicarse plenamente.
El tribunal sefial6 que, en e gjercicio de sus funciones, |os asesores juridicos sobre patentes
confian alaUSPTO todo el material pertinente en o que respecta a la patentabilidad de la
invencion, sin pronunciarse con respecto a la porcion de informacion que se presentaala
Oficinade Patentes. Por ello, se declard que no puede esperarse que un asesor juridico
mantenga en secreto toda lainformacion técnica que le suministre su cliente.

103. Laampliacion del secreto profesiona en larelacion cliente-abogado alas
comunicaciones que atafien aterceros se limita alos casos en que dichos terceros actien como
agentes del cliente o del experto juridico, y Unicamente si SU presencia es necesaria para
garantizar y facilitar lacomunicacion entre el abogado y el cliente.”?

104. En € secreto profesional entre e clientey el abogado, en lamayoria de los casos la
forma en gue se mantenga la comunicacién no es pertinente para determinar si dicha
prerrogativa es aplicable.®® No importa que la comunicacion no se base en documentos
siempre que esté rel acionada con el asesoramiento que un abogado prestaal cliente.** Lo que
Si es pertinente es que |os documentos reflgjen la existencia de una comunicacion rea y
sustantiva entre el abogado y €l cliente en lo que respecta a asesoramiento juridico; el simple

% 203 F.3d 800 (Fed Cir. 2000), 806 extraido de Knogo Corp v. United Sates 1980 213 USPQ
(BNA) 936. Co. 50 FRD 225, 228 (N. D. Cal 1970).

¥ 89F. Supp. at 358-59.

¥ United Satesv. Ramirez, 608 F.2d 1261, 1268 n.12 (9th Cir 1979); GFL Advantage Fund, Ltd.
v. Colkitt, 216 F.R.D. 189 (D.D.C. 2003).

¥ InreLTV Securities Litigation, 89 F.R.D. 595, 602 (N.D. Tex. 1981); Restatement (Third) of
the Law Governing Lawyers § 69 cmt. | (2000).

“ (50 F.R.D. 225 (N.D. Cal. 1970)).

% BAF.R.D. 44 (N.D. Cal. 1971).

“2 Fin Tech Int'l Inc v. Smith 49 Fed R. Serv. 3d 961, 967 (S.D. N.Y. 2000).

“ Hainesv. Liggett Group, Inc., 975 F.2d 81, 90 (3d Cir. 1992).

44 Restatement (Third) of the Law Governing Lawyers § 69 cmt. E (2000).
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hecho de presentar un documento a un abogado no acarrea su proteccion.”® El secreto
profesional protegera Uinicamente la comunicacion que en la practica mantengan el abogado y
el cliente, pero no protegera los hechos que se revelen en lamisma* Aunquela
comunicacion mantenida entre un cliente y su abogado incluya los hechos, podriaexigirse a
cliente que los expusiera ala otra parte.*’

Limitacionesy excepciones al secreto profesional

105. En los Estados Unidos de América existen muchas limitaciones y excepciones a secreto
profesional en larelacion cliente—abogado -como la excepcion de delito y fraudey la
excepcion testamentaria- afin de garantizar la adecuada aplicacion del sistema contencioso.®
En el asunto United Sates contra Zolin,* se afirmé que lafinalidad de la excepcion de delito
y fraude al secreto profesional en larelacion cliente—abogado es garantizar que la
confidencialidad entre e abogado y € cliente no se aplique alas comunicaciones “mantenidas
con objeto de obtener asesoramiento para cometer un fraude o un delito”.>® Laexcepcion
testamentaria se aplica en los litigios rel ativos a los bienes de una persona fallecida que se
planteen entre los herederos.®

106. Laformamas comun de quebrantar la proteccion del secreto profesional es larenuncia
voluntaria por parte del cliente. Esto puede ocurrir en algunos casos y por diversos motivos.
En e contexto de las patentes, larenuncia voluntaria suele llevarse a cabo de dos formas. La
primeratiene lugar cuando un inventor divulga las comunicaciones mantenidas con un
abogado “a un tercero a margen del litigio”.>* Al haber divulgado voluntariamente la
comunicacion, violando asi la confidencialidad del documento, ésta pierde la proteccion del
secreto profesional.

107. Lasegundaformade renunciavoluntariaen e ambito de |as patentes -y la mas comuin-
es larelacionada con la defensa basada en el asesoramiento profesiona ante una demanda por
infraccion dolosa. En dicha defensa, 1a parte demandada sostendra que lainfraccion no ha
podido cometerse con dolo ya que previamente solicit6 el asesoramiento de un abogado, de
quien recibid la opinion de que en la patente de |a parte demandante no se contemplala
supuesta actividad infractora, o que probablemente dicha patente no seavéida>® Paraalegar
dicha defensa sera necesario presentar el documento en que e abogado emite su opinion a
organo encargado de determinar |os hechos en la causa asi como |os demés documentos
relacionados con el asesoramiento prestado.>*

“  Fisher v. United States, 425 U.S. 391, 404 (1976).

% Upjohn Co. v. United Sates, 449 U.S. 383, 395-96 (1981).

4 reSxGrand Jury Witnesses, 979 F.2d 939, 943 (2d Cir. 1992).

8 United States v. Zolin (1989) 491 US 554, 562-563, citado en Snidler & Berlin v. United Sates
(1998) 524 US 399.

“ United Satesv. Zolin (1989) 491 US 554, 562-563.

% United Sates v. Zolin (1989) 491 US 554, 563.

> gQnidler & Berlinv. United States (1998) 524 US 399.

2 Ferkov. NASCAR, 218 F.R.D. 125, 134 (E.D. Tex. 2003). Véase también, United Satesv.
Ackert, 169 F.3d 136, 139 (2d Cir. 1999); In re Auclair, 961 F.2d 65, 69 (5th Cir. 1992).

% Westvaco Corp. v. International Paper Co., 991 F.2d 735, 743 (Fed. Cir. 1993).

> Véase, p. §., Micron Sgparations, Inc. v. Pall Corp., 159 F.R.D. 361, 363-65 (D. Mass. 1995).
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108. Otradelasformas de renunciavoluntaria a secreto profesional en larelacion
cliente-abogado se plantea cuando un cliente decide abstenerse de dicha prerrogativa a
cambio de incentivos. Hastael momento hay divisién de opiniones en |os tribunales sobre las
consecuencias de divulgar voluntariamente informacion confidencial a un organismo publico
con respecto a acceso por terceros al materia divulgado. Lamayoriade lostribunales estaa
favor del enfoque que proclama el carécter absoluto del secreto profesional en larelacion
cliente—abogado, y opina, asi, que toda informacion que se revele a un organismo publico
constituye la plenarenunciaalaprerrogativa del secreto profesional. El Octavo Circuito
judicial es partidario del concepto de renunciaselectiva® La renuncia selectiva permite auna
parte renunciar al secreto profesional en larelacion cliente—abogado con respecto a
determinados terceros pero no con respecto aotros. De ese modo, la divulgacion de
informacion a una entidad publica no quebrantara la prerrogativa del secreto profesional en lo
gue respecta a materia divulgado.

109. El ultimo caso de renuncia al secreto profesional tiene lugar cuando se divulga
inadvertidamente material de caracter confidencial. El caso mas comun de divulgacion
inadvertida de informacion confidencial se produce cuando, en respuesta a la peticién de
documentos durante el procedimiento de presentacion de pruebas, se presenta accidentalmente
al abogado de la otra parte material que debia quedar excluido. Como solucion, los tribunales
han adoptado tres enfoques principales que podrian considerarse partes sucesivas de un
mismo proceso. En un extremo estan los tribunal es que sostienen que toda divulgacion
quebranta la confidencialidad, y no puede, por tanto, aplicarse la prerrogativa del secreto
profesional. Talestribunales argumentan que el objeto del secreto profesional es preservar la
confidencialidad; si no existe dicha confidencialidad, no tiene, en ese caso, sentido preservar
el secreto profesional.®® Para estos tribunales, |0 que importa no son los motivos de la
divulgacion de informacién, sino tan solo e hecho de que dicha informacién haya sido
divulgada.

110. En € otro extremo estan los tribunales que afirman que la renuncia es un acto voluntario
y no puede, por tanto, suceder inadvertidamente. Para estos tribunales, e solo hecho de que
se haya divulgado informacion confidencial no implicalarenunciaala proteccion del secreto
profesional, y asi, cuando la otra parte obtiene documentos de caracter confidencial, dicha
parte podria optar por no presentarlos.’

111. Enlos Estados Unidos de América existen también limitaciones obligatorias con
respecto a secreto profesional en larelacion cliente-abogado. Por gjemplo, en |os casos méas
importantes de fraude empresarial, como pueda ser €l de Enron, el Departamento de Justicia
emitié una serie de directrices para alentar alos fiscales federales a que traten en tales casos
de obtener larenuncia al secreto profesional por parte de las empresas, en una suerte de quid
pro quo afin de que el fiscal adopte una postura favorable a considerar si debe encausar ala
empresa. Los fiscales utilizan la negativa de las empresas arenunciar a la prerrogativa del
secreto profesional como factor agravante para acusar a una empresa de delito.”®

®  Diversified Industries, Inc. v. Meredith, 572 F.2d 596 (8th Cir. 1977).
% Véase, p. §., Hamilton v. Hamilton Seel Corp., 409 So. 2d 1111, 1114 (Fla Dist. Ct.
App. 1982).
> Véase, p. §., Sratagem Dev. Corp. v. Heron Int'l N.V., 153 F.R.D. 535, 543 (S.D.N.Y 1994).
%8 R JAnello, “Preserving the Corporate Attorney-Client Privilege: Here and Abroad” (2008) 27
Pennsylvania State International Law Review 291, 293.
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Consecuencias de la pérdida de confidencialidad y sanciones por divulgacion de informacion

112. Puesto que la prerrogativa del secreto profesional se basaen laideade que € cliente
debe mantener en privado determinadas comunicaciones, unavez gue una comunicacion se
revelaal publico, ya no es necesario mantener la confidencialidad y la prerrogativa se
suprime. Ladivulgacién de informacion confidencial puede suceder voluntariao
inadvertidamente, y |las consecuencias pueden variar en funcion del tipo de divulgacion.

113. Las consecuencias que afronta el abogado responsable de la divulgacion de informacion
confidencial pueden ser graves dependiendo de la naturaleza de lamisma. En el modelo de
Cadigo de Conducta Profesional, se exige alos abogados que preserven la confidencialidad
delainformacion del cliente® Lareglaexige alos abogados que no divulguen
intencionadamente informacion confidencial y que tomen |las adecuadas medidas de
precaucion para evitar que |os empleados revelen informacion confidencial. Si el abogado no
cumpliera dichas disposiciones, podria ser objeto de medidas disciplinarias por parte del
colegio de abogados correspondiente, lo que darialugar a una sancién que podria consistir en
una amonestacion o en la suspension de sus funciones o en laexpulsion del colegio de
abogados.®® Ademés, un abogado que revele informacion confidencial puede ser acusado por
su cliente de précticas incorrectas, |0 que podria acarrear sanciones pecuniarias mucho méas
estrictas.

114. Laley permite ala Oficinade Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América
(USPTO) establecer normas y reglas que rijan la conductay la acreditacion de los abogados y
agentes de patentes que gjercen sus funciones ante dicha oficina. La USPTO tiene facultad
paraexpulsar del colegio de abogados o decidir la suspension de la practicajuridicaante la
misma a quienes hayan sido declarados cul pables de conductaindebida u otro tipo de faltas,
pero Unicamente unavez que hayaterminado €l juicio y se hayan presentado pruebas claras y
convincentes al respecto.

Trato otorgado a los asesores de patentes de otros paises

115. Enlo que respectaal reconocimiento del secreto profesiona aplicado alos abogados o
agentes de patentes de otros paises, |os tribunales asignados alos circuitos de los distritos
federal es han adoptado dos principal es enfoques, que se basan en laeleccion o no de la
legislacion aplicable.

116. En € enfoque en que no se elige lalegislacion aplicable, no se reconoce prerrogativa
alguna de secreto profesional aplicable alos asesores expertos en patentes de otros paises,
puesto que no son ni abogados estadounidenses ni agentes o subordinados directos de un
abogado (en las decisiones adoptadas por los tribunales del Distrito Federal de Maryland y de
Wisconsin pueden encontrarse gy emplos de dicho enfoque). No obstante, el secreto
profesional se reconoce con ciertas limitaciones, asi, las comunicaciones se protegen mediante
el secreto profesional Unicamente cuando €l experto en patentes de otro pais gerce lafuncion
de agente o subordinado directo de un abogado estadounidense (téngase en cuenta que los
expertos en patentes independientes de otros paises que empl ea directamente un cliente para
completar € tramite de una solicitud de patente estadounidense por conducto de un abogado
estadounidense, o que contrata un abogado estadounidense para preparar y presentar una

*®  Regla 1.6 del modelo de Cédigo de Conducta Profesional (2008).
% Regla8.5 del modelo del Codigo de Conducta Profesional (2008).
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solicitud de patente en el pais de dicho experto, no reciben generalmente el trato de agentes o
subordinados) (en las decisiones de los tribunales de los Distritos Federales de Nueva Y ork,
Delaware e Illinois pueden encontrarse ejemplos de este segundo enfoque). También se
reconoce limitadamente el secreto profesional cuando € experto en patentes de otro pais
gjerce sus funciones en calidad de abogado, esto es, cuando en su pais se le permite por ley
prestar asesoramiento juridico sobre patentes por estar inscrito en la correspondiente oficina
de patentes (en |as decisiones de los tribunales de los Distritos Federales de Nueva Jersey,
Delaware e Illinois pueden encontrarse jemplos de este Ultimo enfoque).

117. Lamayoriade lostribunales aplican, no obstante, el enfoque consistente en laeleccién
de legislacion, que se basa, asu vez, o bien en €l enfogque “ Touching Base”, € enfoque
“Comity Plus Function” o en e enfoque “Most Direct and Compelling Interest”. En el primer
enfoque, las comunicaciones que se mantengan con agentes de patentes de otros paises sobre
prestacion de asistencia para completar € tramite de solicitudes de patentes en tales paises
pueden tener proteccion de secreto profesional si dicha prerrogativa es también aplicable en €
marco de lalegislacion del pais en que se presentalasolicitud y si laley no vaen contrade la
politica ptblica de |os Estados Unidos de América.®

118. En e segundo enfoque, €l tribunal acatarala decision dictada por consenso en |os casos
en gue un agente de patentes de otro pais preste servicios juridicos de manera independiente.
En el asunto Mendenhall contra Barber-Greene Co.,%  tribunal determiné que cuando un
cliente estadounidense trata de obtener una patente en otro pais por conducto de su abogado
estadounidense, dicho abogado acttia Uinicamente como transmisor de informacion entre e
cliente y €l agente de patentes de ese pais; asi, se puede afirmar que se mantiene

ef ectivamente una comunicacién entre un cliente estadounidense y un agente de otro pais, v,
en tal caso, la comunicacion recibe proteccion de secreto profesional si en lalegislacion del
pais del agente de patente se reconoce asimismo la prerrogativa.

119. Otro caso tiene lugar cuando un cliente de los Estados Unidos de Américaempleaaun
abogado estadounidense para obtener una patente en otro pais, y dicho abogado contrata a su
vez aun agente de ese pais parallevar atérmino el tramite de la solicitud ante la
correspondiente oficinade patentes. Si el agente se limita a presentar documentos ante dicha
oficina, de nuevo se considera que el agente cumple simplemente la funcion de transmisor de
lainformacién, y, en tal caso, el secreto profesional se aplica Unicamente si en lalegislacion
de su pais dicha prerrogativa rige también en las comunicaciones mantenidas directamente
entre el abogado estadounidense y |a correspondiente oficina de patentes.

120. En © tercer enfoque, €l tribunal sopesaralos intereses en juego de los Estados
implicados y decidiracudl de ellostiene el interés de més peso en que se aplique su propia
legislacion. Paraello, podria ser necesario aplicar el tratado estadounidense sobre € conflicto
de legislaciones Restatement (Second) of Conflict of Laws.®® En el parrafo 2 del articulo 139
de dicho tratado se establecen diversos factores que deben tenerse en cuenta ala hora de
decidir qué legislacion se debe aplicar, entre otros, las verdaderas vincul aciones entre las
partes y los distintos paises interesados y 10s principios de equidad en general que afecten ala

ol Véase Duplan Corp. v. Deering Milliken, Inc., 397 F. Supp. 1146, 1169-71 (D.S.C. 1975).

2 B31F. Supp. 951, 952 (N.D. II. 1982).

8 VLT Corp. v. Unitrode Corp., 194 F.R.D. 8, 16 (D. Mass. 2000); Restatement (Second) of
Conflict of Laws § 139(2) (1988).
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situacion. En el asunto Aktiebolag contra Andrx Pharmaceuticals, Inc.,** el tribunal del
distrito determiné que la doctrina podia utilizarse de un modo més amplio afin de conferir
mayor proteccion alas comunicaciones. El tribunal concluyé que, en funcion de los
principios de equidad que rijan en ese contexto, lalegislacion del Estado que no tenga el
principal interés pero que confieralamayor proteccion de secreto profesional podriaexigir
que se aplicaran las leyes mencionadas. El tribunal sefial 6 también que, en lo que respectaa
ladoctrina del secreto profesiona que se aplicaen los Estados Unidos de Ameérica conforme
al common law, entre los abogados de patentes estadounidenses y |0s de otros paises no
existen diferencias alos fines de decidir sobre la proteccion de las comunicaciones
mantenidas con clientes estadounidenses, afiadiendo que no hay diferencias entre un abogado
de patentes aleman, coreano o estadounidense en o que respecta a estudio del secreto
profesional en larelacién cliente—abogado.

121. Como queda patente en el parrafo anterior, no esta nada clarala situacion dela
legislacion en lo que respecta a los agentes de patentes de otros paises. Con todo, en la
division que existe en los tribunal es pesa més la cuestion de cud debe ser € alcance del
secreto profesional en larelacion cliente—abogado que las posibles dudas sobre las
capacidades de |os agentes de otros paises.

Requisitos y formacion que deben poseer |os asesores de patentes

122. LaUSPTO mantiene un registro de abogados de patentes, que son abogados con
capacidad pararepresentar a sus clientes ante los tribunales, y de agentes de patentes, que no
gozan de dicha capacidad. Conforme alaUSPTO, para poder estar inscrito en dicho registro
deben cumplirse las normas prescritas por la Oficina: debe probarse una elevada disposicion
moral y reconocidareputaciony disponer de las competenciasjuridicas, cientificas y técnicas
necesarias para prestar a los solicitantes de patentes un servicio eficaz. Para demostrar
algunas de estas competencias debe pasarse un examen. Los candidatos admitidos a dicho
examen deben tener un titulo universitario de ingenieria o de fisica o un titulo equivalente.

Resumen

123. Los péarrafos anteriores muestran o complicada que es la situacion en los Estados
Unidos de Américaen lo que atafie ala prerrogativa del secreto profesional en larelacion
cliente—abogado, y especia mente respecto de |os abogados y |0s agentes de patentes. Dicha
prerrogativa se aplica generalmente a los abogados de patentes y, en circunstancias limitadas,
alos agentes de patentes que prestan asesoramiento juridico alos clientes. No existe
legislacion especifica sobre € trato que se otorga a los agentes de patentes, ya que los fallos
se emiten en funcion de cada caso y dependen del modo en que cada tribunal enfoque la
cuestion. La prerrogativa puede existir en circunstancias normales, esto es, en las
comunicaciones de caracter juridico que un abogado establezca con su cliente en €l gercicio
de sus funciones. La prerrogativa podradejar de aplicarse cuando la solicitud de
asesoramiento juridico tenga por fin cometer un delito o fraude. También puede derogarse
con larenunciade cliente. En caso de que un abogado de patentes incumpla sus obligaciones
con respecto al secreto profesional, sera objeto de medidas disciplinarias por parte del colegio
de abogados correspondiente o dela USPTO.

% 208F.R.D.92, 104-105 (S.D.N.Y. 2002).
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124. Lajurisprudencia estadounidense establ ece también diversas normas juridicas en lo que
respecta a permitir que el secreto profesional se amplie alos abogados de patentes de otros
paises en € marco de distintas doctrinas. Los tribunales parecen preferir el enfoque de la
decision por acuerdo o de eleccidn de legislacion.

b)  Paisesdetradicién juridicaromanista

125. Enlos paises de tradicion juridica romanista, es un hecho ampliamente reconocido que
las comunicaciones entre |os clientes y determinados profesional es deben efectuarse
confidencialmente para garantizar que dichas comunicaciones se mantengan de manera franca
y abierta, |o cual es necesario para que tales profesionales puedan llevar a cabo su trabajo
adecuadamente. En consecuencia, dichos paises han creado € concepto de “obligacién de
secreto profesional”, segun el cual determinados profesionales, como los abogados, |os
médicosy |los sacerdotes estén obligados a mantener en secreto lainformaci on que reciban en
el gercicio de su actividad profesional. De este modo se garantiza a su vez, ala persona que
recibe el asesoramiento, que lainformacion comunicada a tales profesionales no serarevelada
aterceros.

126. En los paises de tradicion juridicaromanista, 1aley sobre presentacion de pruebas
establece, por |o general, que el demandante debe justificar su demanda. Lacargadela
prueba recae sobre € demandante. En estos paises no existe un procedimiento de proposicion
de la prueba que obligue a las partes a exponer toda lainformacion que posean y que sea
pertinente al caso. No obstante, hay normas concretas sobre la presentacion de pruebas que
varian de unos paises a otros. Por g emplo, en relacién con lainfraccién de derechos de
propiedad intelectual, la Directiva de la UE sobre € respeto de los derechos de propiedad
intelectual (Directiva 2004/48/EC) establece, en € articulo 7, que las autoridades judiciales
pueden dictar medidas provisionales para proteger pruebas pertinentes, por jemplo, mediante
laincautacién de documentos, si se cumplen las condiciones prescritas. En € Japdn existe la
obligacion general de presentar documentos, ano ser que se apliquen las excepciones
prescritas.

127. Enlos parrafos que siguen se ofrece informacion sobre € acance de la obligacion de
secreto profesional y su aplicabilidad alos asesores de patentes, incluidos |os asesores de
patentes de otros paises, en seis paises de tradicion juridicaromanista: Brasil, Alemania,
Japon, la Federacion de Rusia, Suizay Tailandia. Ademas, en relacion con los
procedimientos judiciales civiles, en los siguientes parrafos se ofrece también informacién
sobre el modo en que la obligacion de secreto profesional se vincula con la obligacion de los
testigos adeclarar o de presentar documentos cuando dicha informacion esté disponible.

i)  El Brasil
Origen y alcance de la obligacion de confidencialidad

128. EnlaConstitucion del Brasil, |a abogacia se considera una profesion esencia ala
administracion de lajusticia. La Constitucion protege los actos y las manifestaciones
profesionales segun los términos de una legislacion federal. Laley Federal N° 8.906/94,
conocida como €l Estatuto del Ejercicio de la Abogacia, establece las normas aplicables ala
profesion juridica. Ademés, e Colegio de Abogados del Brasil (Ordem dos Advogados do
Brasil) promulg6 e Cddigo de Eticay Disciplina, que establece |os principios éticos de los
abogados. Estas legislaciones son muy estrictas en lo que respecta a la conducta profesional
de los abogados brasilefios, especialmente en o que atarie ala confidencialidad y el secreto
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profesional.
Profesional es sujetos a obligacion de confidencialidad

129. Son muchos los profesionales que estan sujetos ala obligacion de confidencialidad. Por
gjemplo los abogados, los médicos, los dentistas y también |os agentes de patentes y asesores
de patentes. La obligacion de confidencialidad se aplicatanto alos abogados como alos
agentes de patentes y marcas acreditados (Agentes da Propriedade Industrial (APIs)). Los
abogados estan sujetos a la obligacion de confidencialidad en virtud de estrictas directrices
contenidas en €l Estatuto del Ejercicio dela Abogacia. Los API deben cumplir laobligacion
de confidencialidad en virtud del Cédigo de Conducta de los API, promulgado por la Oficina
Brasilefia de Patentes y Marcas mediante la Disposicion Normativa N° 142 de 25 de agosto
de 1998. El Cbdigo de Procedimiento Penal del Brasil (articulo 297) exime de la obligacion
de testificar atoda persona que deba guardar secreto profesional con arreglo a su profesion y
el Codigo de Procedimiento Civil del Brasil contiene una disposicion similar

(articulo 406, 11).

130. End Brasil, larelacion entre un abogado y su cliente esta regulada por el Estatuto del
Ejercicio delaAbogaciay e Codigo de Eticay Disciplina mencionados anteriormente.
Dichas disposiciones se aplican atodos |os abogados brasilefios, incluidos los que trabgjan
permanentemente en empresas. El Estatuto y su Reglamento contienen disposiciones
especificas sobre larelacion regida por € secreto profesional que existe entre el abogado y su
cliente, que garantiza que €l abogado protegera, y no revelara, lainformacion que reciba del
cliente.

Tipo de informacién y de comunicaciones en que se aplica la obligacion de confidencialidad

131. End Brasil seexigealos abogadosy alos API que respeten la confidencialidad de toda
lainformacion que reciban en e curso de su practica profesional. No obstante, €l acance de
dicha obligacién de confidencialidad se rige por leyes distintas. Concretamente, €l articulo 26
del Cadigo de Eticay Disciplina establece que, en los procedimientos judiciales, |os abogados
brasilefios deben mantener |a confidencialidad de lainformacion que hayan recibido de sus
clientesen el gercicio de su practica profesiona. El articulo 26 establece ademas que los
abogados deben negarse atestificar sobre cualquier hecho relacionado con € cliente, aun
cuando estén autorizados por € cliente o éste |o haya solicitado. Dicha obligacion debe
cumplirse independientemente de que entre & abogado y su cliente todavia exista unarelacion
profesional o que dicharelacion ya haya terminado.

132. Todalainformacién que e cliente suministre a su abogado, incluida toda comunicacion
escrita, es confidencial. Enlo que respectaala prerrogativa del secreto profesional, la
informacion solo puede revelarse, ano ser que se utilice en los limites de la defensa, cuando
lo haya autorizado €l cliente. El secreto profesional afectaala oficina, los ficheros, los datos,
los correos el ectronicos y toda comunicacion del abogado asesor (sin olvidar las
telecomunicaciones) que tenga caracter confidencial.
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Excepcionesy limitaciones a la obligacion de confidencialidad y divulgacién obligatoria

133. Enladecision de 5 de diciembre de 1995,%° e Tribunal Superior de Justicia (Superior
Tribunal de Justica) determind que un abogado puede declarar en un procedimiento judicial
sobre hechos de que € propio abogado haya sido testigo, ignorando el texto tanto del Estatuto
del Ejercicio de la Abogaciadel Brasil (articulo 7, XI1X) y € Codigo de Eticay Disciplina
(articulo 26). Al emitir el fallo, el Juez Teixeira sefial 6 que “la prohibicion de declarar
aplicada a un abogado -que asesora o ha asesorado a una parte—, en € marco de lalegislacion
procesal [del Brasil], existe en funcion de la proximidad de larelacidn contractual entre el
abogado y su cliente, lo que implica que @ testimonio del abogado no es mas que una
declaracion positiva de la parte con fuerza de testimonio. Nadaimpide, no obstante, aun
abogado, por si mismo y no porque haya recibido informacion de su cliente, declarar en
procedimientos judiciales con respecto a hechos de que haya sido testigo”. El Juez Teixeira
sefial 6 ademas que “la prohibicién de declarar impuesta a los abogados se limita Unicamente a
los casos en que el abogado haya representado o todavia represente a una parte”.

134. El 16 de octubre de 2003, € Comité de Etica de S&o Paulo, subdivision del Colegio de
Abogados del Brasil, emitié la opinién de que un abogado que esté llamado a prestar
testimonio como testigo en procedi mientos judiciales en que tomen parte antiguos clientes
suyos ho estara obligado a hacerlo siempre que respete |0s estrictos intereses de su antiguo
cliente.

135. Laprerrogativa del secreto profesional no se aplicaalos actos penales cometidos con la
asistencia de abogados o de agentes de propiedad industrial ni tampoco alos documentos que
prueben tales actos. Los abogados y |os agentes de propiedad industrial tienen derecho a
negarse atestificar i) en asuntos con relacion alos cuales el abogado haya tomado parte o
puedatomarla, o ii) sobre hechos contemplados por |a prerrogativa del secreto profesional con
relacion a una persona que es o ha sido su cliente, aun cuando tenga la autorizacion de este
altimo.

136. En €l capitulo |11 del Codigo de Eticay Disciplina se establece asimismo que larelacion
cliente-abogado esta protegida por € secreto profesional, proteccion que solo puede
incumplirse en los siguiente casos i) grave amenazaalavidao a honor; oii) cuando €l
abogado es insultado por su cliente; y iii) en defensapropia. Laviolacion ddl secreto
profesional debe restringirse alos intereses de la cuestion objeto de examen.

Consecuencias de la pérdida de confidencialidad y sanciones por la divulgacion no
autorizada de informacién confidencial

137. Todo incumplimiento de la obligacion de confidencialidad de lainformacion de un
cliente, en virtud de ambas leyes, puede dar lugar alaimposicion de sanciones
administrativas, civilesy penales a abogado responsable. El procedimiento disciplinario se
iniciamediante solicitud de la parte interesada o “ex officio”. Unavez que se recibe la
solicitud, € Presidente del Consgjo de Estado debe elegir aun miembro del Consgjo para que
presente informes sobre el caso y dirijala compilacion de pruebas. Las sanciones que
establece el Estatuto del Ejercicio de la Abogacia son: &) apercibimiento, suspension del
giercicio de laabogacia, expulsion del Colegio de Abogados y multas. Si los abogados

% STJ, Resp No. 76.153, Relator: Min. Salvio de Figueiredo Teixeira, 05.12.1995, D.J.U.
05.02.1996, p. 1,406.
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desacatan |a obligacion de confidencialidad sin justificaciones razonabl es, estaran sujetos a
a) sanciones profesionales impuestas por € Colegio de Abogados (parrafo VII del articulo 34
delaLey 8.906/94); b) sanciones penales (articulos 153 y 154 del Codigo Penal), como, por
gjemplo, unamulta o una pena de entre uno a 12 meses de prision; ¢) sanciones civiles por
dafios y perjuicios (articulo 159 del Codigo Civil del Brasil de 1916).

Trato otorgado a |os asesores de patentes de otros paises

138. No hay datos que demuestren que los abogados de patentes de otros paises reciban el
mismo trato en lo que respecta ala obligacion de confidencialidad que se aplicaen un
determinado pais.

Requisitos y formacion que deben poseer |os asesores de patentes

139. En € Brasil, los agentes de propiedad industrial estan reconocidos por laLey y
facultados para prestar asesoramiento sobre cuestiones de propiedad intelectual asi como para
representar a sus clientes ante la Oficina Brasilefia de Patentes y Marcas (BPTO). Paraestar
inscrito en € registro oficia de agentes de propiedad industria de dicha Oficina debe
superarse un examen. No obstante, |os abogados que formen parte del Colegio de Abogados
del Brasil pueden inscribirse autométicamente como agentes de propiedad industrial sin
necesidad de pasar dicho examen. Ademas, dichos abogados estén plenamente acreditados
para prestar asesoramiento en cuestiones de propiedad intelectual y pararepresentar a sus
clientes ante laBPTO. En muchos casos, |0s agentes de propiedad industrial que no son
abogados poseen un titulo de ingenieria, si bien no se trata de una prescripcion legal.

Resumen

140. En € Brasil, laLey impone la obligacion de confidencialidad alos abogados y asesores
de patentes para que no divulguen informacion confidencial que hayan obtenido en € curso
de su trato con los clientes. Pero esta obligacion no es absoluta, ya que existen diversas
excepciones ala obligacion de confidencialidad, como en los casos de delito y fraude o
cuando se llama al abogado atestificar en cuestiones en las que no representaaun cliente. S
bien & requisito de confidencialidad es aplicable tanto a los abogados colegiados como alos
asesores de patentes, no esta claro si 10s asesores de patentes de otros paises tienen lamisma
obligacion y € mismo derecho en materia de confidencialidad.

ii)  Alemania
Origeny alcance de la obligacion de confidencialidad
141. En Alemania, la obligacion de confidencialidad que se impone alos abogados se basa

en el Codigo Pena y en el Cddigo Federal de los abogados (Bundesrechtsanwal tordnung),
BRAO.

Profesional es sujetos a la obligacion de confidencialidad

142. Laobligacion de confidencialidad se aplica a muchos profesionales, como los médicos,
los banqueros, los abogados y |0s asesores de patentes. Por ggemplo, € articulo 43a.ll del
BRAO establece que un abogado esta sujeto alas obligaciones de confidencialidad
profesional. Los asesores de patentes estan sujetos por |as obligaciones de confidencialidad
profesional en el marco del Patentanwaltsordnung (PAO) - (Cédigo de los asesores de
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patentes de Alemania) y & Berufsordnung der Patentanwalte (BOPA) (Codigo de conducta
de los asesores de patentes).

Tipo de informacién y de comunicaciones en que se aplica la obligacion de confidencialidad

143. Envirtud del articulo 43b.11 del BRAO, la obligacion de confidencialidad de los
abogados se aplica atoda informacion de que un abogado tenga conocimiento en el gercicio
de su actividad profesional. La obligacién no se aplica a hechos de caréacter publico o alos
gue no sea hecesario atribuir carécter confidencial. Laobligacion sigue estando en vigor alin
después de que larelacién profesional entre e cliente y su abogado haya terminado.

144. De mismo modo, en virtud del PAO, la obligacién de confidencialidad con respecto a
los asesores de patentes se aplicara tnicamente cuando el asesor recibainformacién de su
cliente. Los asesores de patentes pueden representar a sus clientes no solo ante instituciones
administrativas como la Oficina Alemana de Patentes, sino también ante el Tribunal Federal
de Patentes de Alemania, € Tribunal Supremo Federal Aleman en lo que respecta a asuntos
sobre validez de patentes y licencias obligatorias, y en cualquier otro tribunal en e quela
representacion de un abogado colegiado no seaobligatoria. En los procedimientos judiciales,
los abogados y asesores de patentes tienen derecho a negarse atestificar tanto en litigios
civiles como penales en o que respecta a cualquier tipo de informacién que se les haya
suministrado en el gjercicio de sus funciones.®® En los procedimientos civilesy penales de
Alemania, los abogados y asesores de patentes tienen derecho a negarse a presentar pruebas
gue estén sujetas al secreto profesional.

Excepcionesy limitaciones a la obligacién de secreto profesional/divulgacion obligatoria'y
manera en que se aplica la proteccion

145. Segun € articulo 43 del BRAO, la obligacion de confidencialidad no se aplica a hechos
de caracter publico o que no tengan pertinenciaen lo que ala confidencialidad serefiere. Los
abogados pueden incumplir las obligaciones de confidencialidad Unicamente en circunstancias
muy limitadas, por ggemplo, para evitar que se cometan delitos graves. Por otra parte, €
cliente puede renunciar ala prerrogativa, renuncia que vincula a su abogado.

Consecuencias de la pérdida de confidencialidad y sanciones por divulgacion no autorizada
de informacién confidencial

146. Todos los abogados, trabajen o no de forma permanente en una empresa, tienen la
obligacién de evitar toda asociacion que pueda perjudicar su independencia profesiona® y
todos los abogados pertenecientes al colegio de abogados tienen el deber de mantener €
secreto profesional,” cuyo incumplimiento constituye un delito.®® Los abogados de patentes
gue hayan incumplido la obligacion de confidencialidad pueden afrontar procedimientos

% Bundesrechtsanwaltsordnung v 1.8.1959 (BGBI | 1959 S 565) (Reglamento Federal sobre los
abogados) 843a(2).

®  Bundesrechtsanwaltsordnung v 1.8.1959 (BGBI | 1959 S 565) (Reglamento Federal sobre los
abogados) § 43a(1).

% Bundesrechtsanwaltsordnung v 1.8.1959 (BGBI | 1959 S 565) (Reglamento Federal sobre los
abogados) 843a(2); Berufsordnung fiir Rechtsanwalte (Reglamentos sobre la profesién juridica
§2).

% Srafgesetzbuch (Cddigo Penal) §§ 203 at 300.
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disciplinarios que se derivan en distintas sanciones, como laimposicion de multaso la
expulsiéon del colegio de abogados.

Trato otorgado a |os asesores de patentes de otros paises

147. Lasdisposiciones que regulan el derecho ano revelar informacion sujetaalas
obligaciones de confidencialidad profesional se aplican Unicamente a los abogados inscritos
en e Colegio de Abogados de Alemania o alos abogados de patentes acreditados en
Alemania.

Requisitos y formacion que deben poseer |0s asesores de patentes

148. En Alemania, para g ercer las funciones de asesor de patentes no es necesario ser
miembro del Colegio de Abogados. Las condiciones que deben cumplirse paraello son:
poseer un titulo universitario de ingenieria o ciencias 'y tener tres afios de practica en
empresas, ademéas de tres afios de formacién que incluyan dos afios en € ambito juridico con
un asesor juridico acreditado. Deben pasarse ademas determinados examenes, como los
relativos a estudios juridicos y sobre legislacion de propiedad intelectual .

Resumen

149. En Alemania, la obligacion de confidencialidad se aplicatanto alos abogados
colegiados como a |os asesores de patentes. Dichos profesional es deben asegurar que la
informacion confidencia que reciban de un cliente en € curso de su actividad profesiona se
mantendra en secreto, salvo en circunstancias graves como puedan ser el cometimiento de un
delito. El derecho areservarse informacién sujeta ala obligacion de confidencialidad se
concede Unicamente a los asesores de patentes que estén acreditados y g erzan su actividad en
Alemania.

i)  El Japdn
Origen y alcance de la obligacion de confidencialidad

150. En € Japdn, son muchas las profesiones, entre las que se cuentan las de abogado y
asesor de patentes (Benrishi), alas que se aplicala obligacion de confidencialidad. El
articulo 23 dela Ley sobre abogados y €l articulo 30 de la Ley sobre asesores de patentes, por
gjempl o, establecen tales obligaciones.

151. Enrelacion con los procedimientos judiciales civiles, € articulo 197 delaLey de
procedimiento penal del Japén estipula los casos en que un testigo puede negarse a declarar.
Por gjemplo, cuando se interrogue a determinados profesionales, entre otros, abogados y
asesores de patentes, en lo que respecta a cualquier informacién de carécter confidencial que
hayan obtenido en e curso de su actividad profesional (articulo 197.1)ii)). Por otra parte,
cuando se interroga a un testigo en lo que respecta a cuestiones relativas a secretos técnicos o
profesionales, éste puede negarse adeclarar (articulo 197.1)iii)).

152. Ademas, € articulo 220 establece normas sobre la presentacion de documentos de
prueba. En 1998 la Ley de procedimiento civil revisadaamplio € acance de la obligacion de
presentar documentos con lainclusion del articulo 220.iv), que convierte dicha obligacion en
norma general, exceptuando |os casos limitados prescritos en que el propietario de
determinados documentos puede negarse a presentarlos. Uno de tales casos excepcionales es
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el referido a documentos que contienen datos sujetos al secreto profesional al que se alude en
el articulo 197.1)ii), en que se incluyen documentos sobre hechos en que se aplicala
obligacion de confidencialidad que se impone alos abogados y |os asesores de patentes. En
otros casos, €l propietario de un documento puede negarse a presentarlo cuando contiene
informacion confidencial sobre secretos técnicos o profesionales con arreglo alo que estipula
el articulo 197.1)iii).

Profesional es sujetos a la obligacion de confidencialidad

153. El articulo 30 de la Ley sobre asesores de patentes establece que un asesor de patentes,

0 Una persona gue gercio dicha profesion, no debe, sin motivos justificables, revelar
informacion confidencial —i apropiarse de la misma— que se le haya transmitido en el
giercicio de su actividad profesional. El articulo 23 de laLey sobre abogados establece que la
no divulgacion constituye tanto un derecho como una obligacion profesional, a menos que
esté prescrito de otra maneraen las leyes.

154. Con arreglo al articulo 197.1)ii) de la Ley de procedimiento civil, los profesionales con
derecho a negarse atestificar sobre toda cuestion en que se aplique la obligacion de
confidencialidad, salvo en |los casos en que se haya suprimido dicha obligacion, son los
siguientes. médicos, dentistas, farmacéuticos, distribuidores de productos farmacéuticos,
asistentes en los partos, abogados (incluidos |os abogados de otros paises habilitados para
gjercer laabogacia en el Japdn), asesores de patentes, |etrados de la defensa, notarios,
personas que gjercen una actividad religiosa, o personas que gjercieron dichas profesiones en
el pasado.

155. Con arreglo al articulo 220.iv) dela Ley de procedimiento civil, € propietario de un
documento con informacion en que se aplica la obligacién de confidencialidad impuestaalas
profesiones que se mencionan en lalista anterior, o de un documento que contenga
informacion confidencial técnica o profesional, puede negarse a presentar dicho documento.
El propietario de dicho documento puede ser uno de los profesionales a quienes afecta la
obligacion de secreto profesional, € cliente de uno de esos profesionales o un tercero. En
otras palabras, € cliente de un asesor de patentes que posea un documento con informacion
relativa al asesoramiento profesional recibido de caracter confidencial puede negarse a
presentar dicho documento ante un tribunal.

Tipo de informacién y de comunicaciones en que se aplica la obligacion de confidencialidad
en general y en relacion con la legislacion sobre patentes en particular

156. Un abogado tiene &l derecho y la obligacion de mantener en secreto lainformacién que
hayarecibido en el curso de su actividad profesional. Tales derechos y obligaciones tienen
vigor indefinidamente. Toda excepciodn a dichos derechos y obligaciones debe estar
estipulada en lasleyes. Los asesores de patentes, por su parte, no deben revelar ni apropiarse
de informacion confidencial de que hayan tenido conocimiento en €l gercicio de sus
funciones sin motivos justificables.

157. Los abogados y |os asesores de patentes tienen derecho a negarse a testificar sobre
cualquier cuestion sujeta alaobligacion de confidencialidad. No obstante, no podran negarse
s se suprime la obligacién de mantener en secreto lainformacion que reciban. Ademas, todo
testigo puede negarse a declarar sobre asuntos rel acionados con secretos técnicos o
profesionales, como puedan ser conoci mientos técnicos especializados y secretos comerciales.
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Por otra parte, la negativa a declarar se permite en |os casos en que un testimonio pudiera
difamar al testigo.

158. En lo que respecta a pruebas documentales, todo documento que contenga informacion
sujeta ala obligacion de secreto profesional 0 que contenga secretos técnicos o profesionales
puede excluirse de la presentacion de pruebas. Por gemplo, en € asunto Eisai Ltd. contraDr.
Reddy's Lab.,” el juez determiné que los documentos sobre asesoramiento juridico
presentados por € asesor de patentes del Japdn o las peticiones de dicho asesoramiento
estaban protegidos por el secreto profesional y no era necesario presentarlos. Cabe sefidar
que, si bien en € Japdn existe la obligacion genera de presentar documentos, su alcance es
mucho més limitado que |os procedimientos de proposicion de la prueba que se aplican en los
paises del common law. El articulo 221 de la Ley de procedimiento civil establece que si una
parte solicitaa tribunal que exijaa propietario del documento que presente tales
documentos, la parte debe demostrar al tribunal que para solucionar € litigio es necesario que
se presenten los documentos. Con todo, cabria afadir que lo que indujo aincluir la
disposicion legal que permite atodo propietario de un documento (sin limitarse alos
profesionales que deben cumplir la obligacion de confidencialidad) negarse a presentar €l
documento con informacion confidencial fue laampliacion del alcance de laobligacion a
presentar documentos de prueba en el marco de los procedimientos civiles del Japon.

159. Ademas, € articulo 223.3) de la Ley de procedimiento civil establece lallamada
inspeccion “a puerta cerrada’ de un documento. El tribunal puede examinar, en un
procedimiento restringido alos jueces, si la confidencialidad de un documento esta
justificada.

Excepcionesy limitaciones a la obligacion de secreto profesional/divulgacion obligatoria

160. El tribunal puede obligar alos abogados y asesores de patentes a presentar pruebas
sujetas ala obligacion de confidencialidad. El articulo 220.1) de la Ley de procedimiento
civil establece que e propietario de un documento no se negara a presentar lainformacion y
documentos en los casos en que sea la propia parte quien posea el documento referido en
litigio.

Consecuencias de la pérdida de confidencialidad y sanciones por divulgacion no autorizada
de informacién confidencial

161. Todo incumplimiento de la obligacion de confidencialidad seré castigado mediante
sanciones profesionales, cuando proceda. Toda divulgacion de informacion confidencial esta
sujetaa medidas disciplinarias en el marco de la Ley sobre abogados. El articulo 80 delalLey
sobre asesores de patentes establ ece una sancién penal especifica de un periodo de prision
maximo de sei's meses 0 una sancion pecuniaria que no exceda los 500.000 yenes por
incumplimiento de la obligacion de confidencialidad. Ademés, €l articulo 134 del Cédigo
Penal tipificacomo delito ladivulgacion de informacion confidencial delosclientes. Y, en
virtud del articulo 709 de la Ley de procedimiento civil, los clientes pueden exigir una
compensacion por hechos ilicitos generales. Por otra parte, la Asociacion de asesores de
patentes del Japdn cuenta con un cddigo de conductarelativo ala confidencialidad que
incluye disposiciones sobre sanciones.

" SD.N.Y., 21 de diciembre de 2005.



SCP/14/2
pagina 42

Trato otorgado a |os asesores de patentes de otros paises

162. Laaplicacion delosarticulos 197.1)ii) y 220.iv) de laLey de procedimiento civil alos
asesores de patentes acreditados en otros paises no esta clara, a no existir jurisprudenciani
una compilacion de las opiniones juridicas establecidas al respecto.

Requisitos y formacion que deben poseer |0s asesores de patentes

163. Todos los asesores de patentes (Benrishi) deben pasar €l examen oficial dela Oficina
Japonesa de Patentes y deben estar inscritos en €l Registro de la Asociacién japonesa de
asesores de patentes.

Resumen

164. Los asesores de patentes estan sujetos a las mismas obligaciones de confidencialidad
gue los abogados y se les aplicala misma prerrogativaen |o que respecta a testimonioy ala
presentacion de documentos de prueba. La Ley sobre asesores de patentes establece ademéas
sanciones por e incumplimiento de dichaobligacién. Si bien la Ley establece obligaciones
de confidencialidad especificas y determinadas prerrogativas que eximen de la obligacion de
divulgacién de informacién confidencial en lo que respecta alos asesores de patentes del
Japon, no queda claro en qué medida afecta a los asesores de patentes habilitados en otros
paises.

iv) Federacion de Rusia
Origen y alcance de la obligacion de confidencialidad

165. El articulo 23 de la Constitucion de la Federacion de Rusia garantiza que toda persona
gozaradel derecho alainviolabilidad delavida privaday alaintimidad personal y familiar.
Este derecho puede limitarse Unicamente a partir de una decision del tribunal.”* En el Decreto
Presidencial N° 188 de 6 de marzo de 1997 se expone una lista de lo que se considera
informacion confidencial. Entre otros tipos de informacién confidencial se incluyen los
siguientes. informacién vinculada con actividades profesionales, cuyo acceso esta restringido
de conformidad con la Constitucion de la Federacion de Rusiay las Leyes Federa es (secreto
meédico y notarial, secreto profesional de los abogados, confidencialidad de la
correspondencia, conversaciones telefénicas, envios postales, comunicaciones telegraficas o
de otro tipo, etc.); informacion vinculada con actividades comerciales, cuyo acceso esta
restringido de conformidad con e Cédigo Civil delaFederacion de Rusiay las Leyes
Federales (secreto comercial); informacion sobre las caracteristicas esenciales de una
invencion, un modelo de utilidad o un disefio industrial antes de que se divulgue publicamente
informacion a respecto.

n Articulo 23, Capitulo 2 “Derechosy libertades del hombrey el ciudadano” de la Constitucion

de laFederacion de Rusia, 12 de diciembre de 1993.
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166. LaLley Federal N° 149-FZ de 27 de julio de 2006 sobre informacion, tecnologias de la
informacion y proteccion de lainformacion’ establece que lainformacion que todo individuo
obtengaen €l gercicio de sustareas profesionales, o todainstitucién en larealizacion de
determinadas actividades (alas que incumbe el secreto profesional) estara protegida en los
casos en que las leyes federal es impongan sobre dichos individuos u instituciones la
obligacion de mantener |a confidencialidad de dichainformacion.

167. Asi, puede afirmarse que el establecimiento del “secreto profesional” se basaen €
derecho constitucional de toda personaalainviolabilidad de lavidaprivaday alaintimidad
persona y familiar. Las leyes que regulan una u otra actividad especifica pueden contener
disposiciones que exijan la confidencialidad de la informacion obtenida en larealizacion de
dichas actividades. La obligacién de confidencialidad abarca las actividades de toda persona
fisicaen el gercicio de sus obligaciones profesionales o de toda organizacion en larealizacion
de determinados tipos de actividades.

Profesional es sujetos a la obligacion de confidencialidad

168. Laprescripcion de respetar €l caracter confidencia de lainformacidn se establece por
Ley en distintas esferas de actividad: medicos (secreto médico); abogados (secreto
profesional);”® notarios y otras personas que |leven a cabo actividades notariales (secreto
notarial), tribunales de arbitraje (confidencialidad de |os procedi mientos de arbitragje);

registro de actos civiles (confidencialidad en la adopcion de nifios); operadoras de
telecomunicaciones y sus empleados (confidencialidad de las comunicaciones); autoridades
tributarias y sus empleados (secreto fiscal); bancosy sus empleados (secreto bancario); casas
de empefio y sus empleados; autoridades responsables de asuntos internos y sus empleados,
etcétera

169. Laley Federa N°316-FZ de 30 de diciembre de 2008 sobre asesores de patentes (que
entro en vigor e 1 de abril de 2009) establece, en relacion con |os asesores de patentes, |a
prohibicion de “transmitir o divulgar”, sin €l consentimiento escrito ddl cliente, informacién
contenida en “documentos obtenidos y elaborados durante €l gercicio de su actividad
profesional”.” Por otra parte, |a persona que empleaa un asesor de patentes, que establece un
contrato con un cliente en el que se prescriben los servicios del asesor de patentes, no

divul garésl ainformacion confidencial que haya obtenido como parte de la aplicacion de dicho
acuerdo.

Tipo de informacién y comunicaciones en que se aplica la obligacion de confidencialidad
170. Lalegislacion carece de una descripcion general de los tipos de informacion y de

comunicaciones que pueden estar protegidas por e secreto profesional. En cada profesion
especifica, laley correspondiente establece € tipo de informacidn y de comunicaciones

2 Articulo 9.5 de laLey Federal N° 149-FZ de 27 de julio de 2006 sobre informacion, tecnol ogias
delainformaciony proteccion de lainformacion. (En adelante, “Ley Federal sobre
informacion”).
Articulo 4.5 de laLey Federa sobre la actividad juridicay la abogacia en |a Federacion de
Rusia, 31 de mayo de 2002, N63-FZ.
" Articulo 4.3.6 delaLey Federal sobre asesores de patentes, N° 316-FZ de 30 de diciembre

de 2008. (En adelante: Ley Federal sobre asesores de patentes).
" Articulo 3.2.4 delaLey Federal sobre Abogados de Patentes.
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relacionadas con cuestiones confidenciales que no se pueden divulgar sin la autorizacién del
cliente.

171. Enlo que respectaalos asesoresjuridicos, la obligacion de confidencialidad se aplicaa
los siguientes tipos de informacion y documentos: documentos y pruebas que haya elaborado
un abogado en la preparacion de un pleito; informacion que hayarecibido de los clientes;
informacion de los clientes que |e haya sido confiada en |a prestacion de asesoramiento
juridico; contenido del asesoramiento juridico prestado y cualquier otro tipo de informacion
relacionada con la asistencia juridicadel abogado asu cliente. Laobligacion de secreto
profesional aplicada alos asesores juridicos en relacion con lalista de documentos y

comuni caciones mencionados no esta sujeta a un plazo determinado y solo € cliente puede
eximirlos delamisma.

172. Enlo que respecta alos asesores de patentes, es aplicable la restriccién contenidaen el
Decreto Presidencial N° 188 de 6 de marzo de 1997, en que se define como informacion
confidencial las caracteristicas esenciales de unainvencion, un modelo de utilidad o un disefio
industrial antes de que se publique como informacion oficial. EnlaLey sobre asesores de
patentes se considera material amparado por el sector profesiona e contenido de los
documentos obtenidos o elaborados en € gercicio de las funciones del asesor asi como la
informacion confidencial obtenida como parte de la aplicacion de un contrato con su cliente.

173. Como normageneral, la Ley Federal sobre informacion establece que “lainformacion
de caracter confidencial podratransmitirse aterceros de conformidad con las leyes federales 0
con ladecisién de un tribunal”.” No obstante, con respecto alos asesores juridicos se
establece una excepcion. En concreto, la Ley Federal sobre laactividad juridicay la abogacia
en la Federacion de Rusia establece que “ un asesor juridico no podra ser llamado atestificar
sobre informacion de que tuvo conocimiento tras prestar asistencia juridica por peticion de un
cliente, o en relacién con dicha prestacion de asistencia’.”” El Cédigo de procedimiento civil
de la Federacion de Rusia establece una disposicion similar en lo que respectaalos
abogados.”®

174. Tal excepcion alanormagenera sobre divulgacion aplicada alos asesores juridicos se
concede como €jecucion de las disposiciones de la Constitucion de la Federacion de Rusia
sobre el derecho de todo individuo arecibir asistenciajuridica” y el derecho ala
inviolabilidad de lavida privaday alaintimidad personal y familiar,% asi como los principios
y las normas del derecho internacional reconocidos en todo e mundo.

® Articulo 9.6 delaLey Federal sobre informacion.

77 Articulo 8.2 delaLey Federal N° 63-FZ de 31 de mayo de 2002 sobre la actividad juridicay la
abogacia en la Federacion de Rusia, enmendada el 28 de octubre de 2003 y el 22 de agosto y 20
de diciembre de 2004.

Articulo 56.3 del Cadigo de procedimiento civil de la Federacion de Rusia de 18 de diciembre
de 2001, N° 174-FZ.

Articulo 48, Capitulo 2 “Derechosy libertades del hombrey del ciudadano” de la Constitucion
de laFederacion de Rusia.

Articulo 23, Capitulo 2 “Derechosy libertades del hombre y del ciudadano” de la Constitucion
de laFederacion de Rusia.

78

79

80



SCP/14/2
pagina 45

175. Los asesores de patentes obligados a mantener €l secreto profesional no disfrutan de
“inmunidad” cuando son llamados por un tribunal pararevelar informacion confidencia ® La
razon estriba en que no se considera que la actividad de |os asesores de patentes constituya el
ejercicio del Derecho, salvo en |os casos en que sea un abogado quien lagerza® Asi, a
quienes se aplica principalmente dicha “inmunidad” es alos abogados (“agBokar”), esto es, a
guienes posean un titulo de licenciatura o de doctorado en Derecho y hayan superado €l
examen correspondiente y obtenido € titulo de abogado de conformidad con lalegislacion
aplicable en la Federacion de Rusia®

Excepcionesy limitaciones a la obligacion de confidencialidad/divulgacién obligatoria de
informacion confidencial

176. Como estipulalaLey Federal sobrelaactividad juridicay la abogacia, en la Federacion
de Rusia los abogados no pueden ser Ilamados a declarar como testigos en relacion con
informacion de que hayan tenido conocimiento durante la prestacion de asistencia técnica.
Pero dicha norma no se aplica alos medios destinados a cometer un delito ni alos bienes cuya
circulacion esté prohibida o restringida en virtud de la Ley de la Federacion de Rusia®

Consecuencias de la pérdida de confidencialidad y sanciones por divulgacion no autorizada
de informacion confidencial

177. Lalegislacion establece las sanciones que se aplican por divulgar informacion
confidencial. Dichas sanciones pueden ser civiles, administrativas o penales.

178. Unade las sanciones civiles establecidas por el Codigo Civil eslaindemnizacion por
pérdidas derivadas de la divulgacion ilicita de informacion confidencial .2 El propietario de
informacion confidencia y la persona a quien haya sido transmitida dichainformacion podran
establecer por acuerdo otras medidas de sancion civil.

179. Contralos asesores de patentes que divulguen informacion confidencial podran
adoptarse las siguientes medidas especiales previstas en la Ley sobre asesores de patentes:
amonestacion administrativa; suspension del gercicio de asesoriajuridica por un periodo
maximo de un afio o0 anulacion de lainscripcion en el Registro de asesores de patentes por un
periodo maximo de tres afios conforme a la decisién que adopte un tribunal por peticion dela
Oficina de Patentes.®® El Codigo de la Federacion de Rusia sobre infracciones administrativas
establ ece | as siguientes sanciones administrativas por la divulgacion deliberada de

81 La“inmunidad” no se aplica alas actividades que se g ercen en las demas profesiones

enumeradas en lalista“ profesional es sujetos ala obligacion de confidencialidad” .
8 Articulo 1.3 delaLey Federal N° 63-FZ de 31 de mayo de 2002 sobre la actividad juridicay la
abogacia en la Federacion de Rusia, enmendada el 28 de octubre de 2003 y el 22 de agosto y 20
de diciembre de 2004.
Cabe sefiaar que e Cadigo de procedimiento penal de la Federacion de Rusia establece que los
eclesiasticos y los miembros de la Duma del Estado no pueden ser Ilamados a declarar como
testigos en relacién con informacion que se les haya transmitido en el gjercicio de sus funciones
(articulo 56.3).
8 Articulo 8.3) delaLey Federal N° 63-FZ de 31 de mayo de 2002 sobre la actividad juridicay la
abogacia en la Federacion de Rusia, enmendada el 28 de octubre de 2003y el 22 de agosto y
el 20 de diciembre de 2004.
8 Articulos 15y 1472 del Cadigo Civil dela Federacion de Rusia
8 Articulos 9y 10 delaLey Federal sobre asesores de patentes.
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informacion con acceso restringido: una multa administrativa de entre 500 a 1.000 rublos
para los ciudadanos y de entre 4.000 y 5.000 rublos para los funcionarios.®’

180. Enlos casos en que ladivulgacion de informacion sobre | as caracteristicas esenciaes de
unainvencion, un model o de utilidad o un disefio industrial antes de que se publique
oficialmente cause perjuicios graves, seimpondran las siguientes sanciones penales de
conformidad con €l articulo 147 del Codigo Pena de la Federacion de Rusiaz unamulta de
hasta 200.000 rublos o & salario u otros ingresos de la persona declarada culpable por un
periodo maximo de 18 meses, o laimposicion de trabaj os obligatorios por un periodo
compsréandi do entre 180 y 240 horas, 0 una sentencia de prision por un periodo maximo de dos
anos.

Trato otorgado a |os asesores de patentes de otros paises

181. Laley Federal sobrelaactividad juridicay laabogacia se aplica alos asesores juridicos
de otros paises cuya titulacién guarde conformidad con lalegislacién aplicable en la
Federacion de Rusia® En virtud del texto de dichaley, los asesores de otros paises no
pueden en principio ser llamados a declarar como testigos en relacion con informacion de que
hayan tenido conocimiento durante la prestacion de asistenciajuridica.

182. Los asesores de patentes de otros paises no gozan de inmunidad en lo que respectaalas
prescripciones legales de los tribunal es de Rusia sobre la divulgacion de informacion
confidencial que les haya sido confiada por sus clientes. Como parte de |as responsabilidades
civiles, administrativas y penales imputables por la divulgacion de informacion confidencial,
en los casos en que ladivulgacion tiene lugar en € territorio de la Federacion de Rusialos
extranjeros reciben e mismo trato que los ciudadanos rusos. En lo querespectaala
obligacion de confidencialidad, no existe jurisprudencia sobre € trato que se otorgaalos
asesores sobre patentes de otros paises.

Requisitos y formacion que deben poseer |os asesores de patentes

183. EnlaFederacién de Rusia, para poder inscribirse en el Registro de asesores de patentes
deben cumplirse las siguientes condiciones. residir permanentemente en dicho territorio;
haber cumplido la mayoria de edad; tener estudios superiores; tener més de cuatro afios de
experiencia como asesor de patentes en la especializacion que se haya elegido; haber
superado €l examen de aptitud —en &l que se comprueban los conocimientos sobre la
legislacion de propiedad intel ectual— y poseer |0s conocimientos practicos para g ercer como
asesor juridico de patentes en |a especializacion que se haya elegido (invenciones y model os
de utilidad; disefiosindustriales; marcasy marcas de servicios; apelaciones de origen;
programas informéticos; bases de datos y topografias de circuitos integrados).®

8 Articulos 13y 14 del Cédigo de la Federacidn de Rusia sobre infracciones administrativas, 30

de diciembre de 2001.

8  Articulo 147 del Cadigo Penal de laFederacion de Rusia, 13 de junio de 1996, N° 63—FZ.

8 Articulo 2.6) delaLey Federal N° 63-FZ de 31 de mayo de 2002 sobre la actividad juridicay la
abogacia en la Federacion de Rusia, enmendada el 28 de octubre de 2003y el 22 de agosto y 20
de diciembre de 2004.

% Articulo 2 delaLey Federal sobre asesores de patentes.
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Resumen

184. Los asesores de patentes tienen la obligacion de no divulgar aterceros, sin €
consentimiento de su cliente, los contenidos de documentos obtenidos o elaborados en €
giercicio de su actividad, asi como lainformacion confidencial obtenida como parte dela
aplicacion de un contrato con €l cliente. No obstante, a diferencia de |os abogados en general,
los asesores juridicos sobre patentes no gozan de “inmunidad” y deben presentar informacion
confidencial cuando asi selo exijaun tribunal. Del mismo modo, |os asesores juridicos sobre
patentes de otros paises no gozan de inmunidad en |o que respecta a las prescripciones legales
gue los tribunales de Rusia establ ecen sobre la divulgacion de informacion confidencial.

v) Suiza
Origen dela obligacién de secreto profesional y alcance de dicha obligacion

185. En Suiza, la obligacién de secreto profesional por parte de los abogados viene a ser una
obligacion de confidencialidad en las comunicaciones entre clientes y abogados en lo que se
refiere atoda informacion que el abogado reciba de su cliente o de la que adquiera
conocimiento en el marco de su actividad profesional. En lalegislacion suiza se contempla
una proteccion sumamente estricta de lainformacién confidencial, en parte, dadala gran
importancia que se atribuye en la Constitucion al derecho alaintimidad.®* El Tribunal
Supremo de Suiza ha puesto de relieve que en el ambito juridico, € secreto profesional
contribuye ala administracion de justicia por cuanto permite que los clientes puedan hablar
francamente con sus abogados; s € cliente tiene reservas en cuanto ala confianza que puede
tener en su abogado, y s este Ultimo no esta a tanto de todas | as circunstancias del caso,
resulta dificil, por no decir imposible que € abogado represente debidamente al cliente, ya sea
alahorade asesorarlo, o en un juicio.** En lacausa Scontra Suiza™, e Tribunal de Justicia
de las Comunidades Europeas sostuvo lo siguiente: “El derecho de todo acusado a poder
comunicarse con su abogado a solas es uno de los requisitos fundamentales de la
imparciaidad de los juicios en la sociedad democrética. En lamedida en que € abogado no
tenga la posibilidad de conversar con su cliente y recibir instrucciones confidenciales de este
altimo sin vigilancia, de poca utilidad sera el trabajo de dicho abogado”.

Profesionales a los que se aplica la obligacion de confidencialidad

186. Entrelos profesionales alos que atafie la obligacion de confidencialidad estan los
abogados, meédicos, notarios, dentistas y banqueros. En el articulo 321 del Codigo Penal dela
Confederacion Suiza se estipula que los miembros ddl clero, los abogados, 10s notarios y los
auditores estan obligados al secreto profesional. Conforme a Codigo de Obligacionesdela
Confederacion Suiza, los médicos, los dentistas y os farmacéuti cos que divulguen secretos
gue les hayan sido confiados o de los que adquieran conocimiento en su capacidad profesional
podran ser objeto de penas de prision o de multas. El secreto bancario se contemplaen €
articulo 47 delaLey Federa Suiza sobre Bancosy Cajas de Ahorro. Los asesores internos no
gozan de proteccion en lo que a confidenciaidad se refiere dada su manifiesta falta de

% Articulo 13 de la Constitution Fédérale de la Confédération Suisse.
%2 BGE 112 Ib 606, 606—7.
% (1992) 14 EH.R.R 6770.
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independencia *

187. Aungue por el momento no existe legislacion alguna que reglamente las profesiones
independientes en el ambito de las patentes, por g emplo, la de abogado de patentes, esta en
curso el proceso de redaccién de normativas en ese ambito.”®> Ademés, existen en Suizatres
asociaciones de abogados de patentes, a saber, |a Asociacion de Abogados Suizos de Patentes
y Marcas (VSP),% la Asociacion de Abogados Europeos de Patentes que trabajan en Suizaen
el Sector Privado (VESPA)?" y la Asociacion de Abogados de Patentes de la Industria Suiza
(VIPS).®® Los miembros de todas esas asociaciones estan obligados por e cddigo de
deontologiay € reglamento disciplinario del Instituto de Agentes Acreditados ante la OEP
(epi), por los que los miembros se comprometen a no divulgar lainformacién que reciban de
sus clientes.”® Ademaés, la V' SP representa ala Fédération Internationale des Conseils en
Propriété Industrielle (FICPI) en Suizay, por consiguiente, |os abogados de patentes de la

V SP también estan obligados por las normas de la FICPI y, concretamente, por € codigo de
deontologia de Lugano.*®

Tipo de informacién y de comunicaciones en que se aplica la obligacion de confidencialidad

188. Envirtud del articulo 321 del Codigo Penal Suizo, la obligacion de secreto profesional
se aplica a cualquier informacion que un abogado reciba de un cliente, o de laque haya
adquirido conocimiento en el marco de su actividad profesional. No obstante, el secreto
profesional se limita exclusivamente al material comunicado alos fines del mandato y del
ejercicio de laprofesion de abogado.'® Ademés, e secreto profesional se aplica
exclusivamente alos hechos que € cliente comunique a su abogado alos fines de que este
ultimo pueda desempefiar su mandato o de la que e abogado adquiera conocimiento en el
ejercicio de su profesion.'®

189. Por normageneral no puede obligarse a un abogado a dar testimonio en relacion con
cuestiones confidenciales que guarden relacién con su profesién,*® ni tampoco pueden
confiscarse documentos a ese respecto. El abogado no esta obligado a secreto profesional en
relacion con hechos que haya observado en tanto que particular, o que sean de conocimiento
publico, en lamedidaen que € cliente no tenga particular interés en mantenerlos en
secreto. '™

o Loi fédérale sur lalibre circulation des avocats du 23 juin 2000 RS 935.61 (Ley Federal sobre

la Libre Circulacion de Abogados), articulo 12.b): ‘[I’avocat] exerce son activité

professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité

[el abogado gjerce su actividad profesional con total independencia, en nombre propio y bajo su

responsabilidad)].

En marzo de 2009, el Parlamento Suizo promulgo la Ley de Abogados de Patentes, que entrard

envigor en 2011.

http: //www.vsp.ch/index.php?setL ang=2

http: //www.chepat.ch/

http: //www.achis.org/

Véase €l articulo 2 del reglamento disciplinario del epi.

Véase la Regla 5 del codigo de deontologia de Lugano.

L BGE 112 1b 606

2 BGE 112 1b 606 at 607

1% Loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 RS 273 (Ley Federal de
Procedimiento Civil Federa), articulo 42; Loi fédérale sur la procédure pénale du 15 juin 1934
RS 312.0 (Ley Federa de Procedimiento Civil Federal), articulo 77.

104 BGE 112 1b 606 y 607.
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Excepcionesy limitaciones a la obligacién de secreto profesional/divulgacion obligatoria 'y
manera en que en que se aplica la proteccion

190. Todo abogado puede divulgar informacion en la medida en que haya obtenido |a debida
autorizacion (aunque no esta obligado a €llo) de la autoridad cantonal encargadade la
supervision en e ambito de los abogados. Todo abogado puede solicitar autorizacion para
divulgar informacion exenta de la obligacion de divulgacion si esta en juego su reputacion
profesional o si la Unicaforma de defenderse es proceder a exponer dichainformacion (por
gjemplo, en los casos de denuncia por conductailegal en € gercicio delaprofesiéon) o s va
en interés del publico, por gjemplo, en los casos de delito o fraude.’®

191. Los abogados de patentes que se rigen por € codigo de deontologia del epi tienen la
obligacion de no divulgar lainformacién que reciban durante el gercicio de sus funciones
salvo que se vean exentos de dicha obligacion.'® Ademés, si lainformacion secreta es objeto
de publicacion, los abogados de patentes quedan autométi camente exentos de mantener €
secreto profesional.*”’

Requisitos y formacion que deben poseer |os asesores de patentes

192. En Suizano se contemplan diferencias entre |os abogados de patentes y otros
profesionales que realizan funciones en ese &mbito. Por consiguiente, por e momento no se
estipulan requisitos de formacion en lo que se refiere a dichas profesiones.

Consecuencias de la pérdida de confidencialidad y sanciones por divulgacion no autorizada

193. Envirtud del articulo 321 del Codigo Penal Suizo, laviolacion de laobligacion de
confidencialidad constituye un delito penal.'® Los abogados, incluidos |os abogados
especializados en latramitacion de solicitudes de patentes y |os juicios en materia de patentes
pueden incurrir en responsabilidad por todo perjuicio ocasionado por laviolacion del secreto
profesional. Pueden también ser objeto de sanciones administrativas, avisos, multas,
suspensiones y expulsiéon del colegio de abogados.

194. End articulo 9 de los estatutos de la FICPI se estipula que los miembros se exponen a
ser expulsados de la Organizacion en caso de conducta profesional deficiente. Por conducta
profesional deficiente se entiende también la violacion de la confidencialidad profesional para
con €l cliente. Ademas, todo representante que incumplalas normas de deontologia del epi se
expone a medidas disciplinarias tales como avisos, amonestaciones, multas no superiores
a10.000 euros, supresion de lalista de agentes profesional es durante un plazo méximo de seis
meses y supresion de dicha lista por un plazo indefinido.'®

105 Cantén de Zdrich: articulos 33-5 de Anwal tsgesetz vom 17 November 2003 (OS Zirich Bd 59 S
144); Canton de Ginebra: articulo 12 delaLoi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002
(RSG E 6 10).

Articulo 2 del reglamento disciplinario del epi.

Regla 4.g) del codigo de deontologia del epi.

108 Articulo 321 del Code pénal suisse du 21 décembre 1937 RS 311.0 (Codigo Penal Suizo).

19 Articulo 4 del reglamento disciplinario del epi.

106
107
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Trato otorgado a |os asesores de patentes de otros paises

195. En lo que respecta ala obligacion de secreto profesional de los abogados que se
contemplaen lanormativajudicial suiza, no se dispone de suficiente informacion sobre €
reconoci miento de abogados de patentes habilitados en otros paises.

Resumen

196. Envirtud del Cédigo Penal Suizo, los abogados que gjercen en e ambito de | as patentes
tienen la obligacion de cumplir € requisito de secreto profesional. Por norma generd, los
abogados no tienen la obligacién de dar testimonio en relacion con cuestiones confidenciales
relacionadas con €l gjercicio de su profesion, ni pueden ser objeto de confiscacion
documentos alos que se aplique esa prerrogativa. Los miembros de asociaciones de abogados
de patentes como laV SP, laVESPA y la VIPS tienen la obligacion de observar las normas y
el cédigo de deontol ogia de dichas asociaciones, en virtud de las cuales |os miembros tienen
laobligacién de no divulgar lainformacidn que reciban de sus clientes. No se dispone de
informacion que permita determinar si 1os abogados de patentes habilitados en otros paises
estan también sujetos a esas normas.

vi) Talandia
Origen y alcance de la obligacion de secreto profesional

197. Enlaley de Abogados B.E. 2528 (A.D. 1985) se define al abogado en tanto que
“persona registrada como abogado Y titular de unalicencia emitida por € Colegio de
Abogados de Tailandia.” Todo miembro del Colegio de Abogados de Tailandia debe atenerse
el cédigo de Deontologia, denominado Reglamento Deontol 6gico del Colegio de Abogados
de Tailandia B.E. 2529 (A.D. 1986), supervisado por la Comision de Deontologia Profesional.
En la conducta profesional y ética descrita en dicho reglamento se contempla la prohibicién
derevelar los secretos del cliente.

Profesional es sujetos por |a obligacion de secreto profesional

198. En lo que a este documento atafie, los abogados que estan habilitados deben atenerse a
la obligacion de secreto profesional, que también se aplica a otros profesionales como los
médicos y notarios, |os abogados de patentes y |os agentes de patentes. En e Cédigo Penal
de Tailandia se estipula que toda persona que esté al tanto o adquiera conocimiento de un
secreto privado de un tercero en el marco de sus funciones en tanto que funcionario
competente o en € gercicio de su profesion, 1o que incluye alos abogados, 0 en tanto que
asistente en dichos cargos, y que divulgue un secreto privado sera objeto de penas de carcel o
de multas, o de ambas cosas. Por consiguiente, conforme a esa disposicion, los abogados y
los agentes de patentes tienen la obligacion de preservar informacién confidencial
proporcionada por |os clientes asi como |as comuni caciones confidencial es que mantengan
con estos ultimos.

Tipo de informacién y de comunicaciones en que se aplica la obligacion de confidencialidad

199. El alcance de la obligacion de secreto profesional es amplio y abarcatodas las
comunicaciones entre un abogado y su cliente (y un asistente del abogado y su cliente) que
guarden relacion con secretos privados divulgados en €l marco del gjercicio de las funciones
profesionales. Anaogamente, dichas comunicaciones entre un agente de patentes y su cliente
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también estan supeditadas a la obligacion de secreto profesional. No se dispone de
informacion que permita determinar si, en virtud de la obligacién de secreto profesiona,
pueden divulgarse ante un tribunal las comunicaciones en relacion con dichainformacion
secreta.

Excepcionesy limitaciones a la obligacién de secreto profesional/divulgacion obligatoria 'y
manera en que se aplica la proteccion

200. Enlos casos de fraude y de delito se aplican determinadas excepciones.
Consecuencias de la pérdida de confidencialidad y sanciones por divulgacion no autorizada

201. El incumplimiento de la obligacién de confidencialidad constituye unafalta de ética
profesional. Todo abogado que viole cualquiera de las normas estipul adas a ese respecto
puede incurrir en uno de |os tres tipos de sanciones siguientes: libertad condicional,
suspension del gercicio de las funciones hasta un plazo méximo de tres afios, y supresion del
colegio de abogados. Esas normas se aplican también alos abogados de patentes habilitados.

202. Envirtud del articulo 28 de la Ley de Abogados B.E. 2528 (A.D. 1985), el Consgjo del
Colegio de Abogados ha publicado un documento en materia de deontologia, en € que se
estipulalo siguiente:

“Articulo 4: todo abogado que viole o incumpla cualquierade las reglas estipuladas en
el presente reglamento incurrird en responsabilidad por falta de ética.

Articulo 11: toda divulgacion de un secreto de un cliente del que un abogado tenga
conocimiento durante el gjercicio de sus funciones de representacion del mismo esta
prohibida a excepcion de que € cliente lo consienta o de que un tribunal [tailandés]
ordene gque se proceda a dicha divulgacion”.

203. En e Cddigo Pena de Tailandia se estipula que toda persona que esté en conocimiento
o0 adquiera conocimiento de un secreto privado de una persona en razon de las funciones que
gerza en tanto que funcionario competente o en el gercicio de su profesion, como € gercicio
de la profesion de abogado, o en su calidad de asistente de un abogado, y que divulgue dicho
secreto, sera sancionado con penas de carcel o con una multa, o con ambas sanciones. Esa
disposicion se aplicatanto alos abogados como a los agentes de patentes.

Trato otorgado a |os asesores de patentes de otros paises

204. Lainformacion de que se dispone no permite determinar si 1os abogados habilitados en
otros paises tienen la prerrogativa de impedir la divulgacion ante un tribunal tailandés de
informacion protegida por la obligacion de secreto profesional.

Requisitos y formacion que deben poseer |os asesores de patentes

205. En Tailandia hay dos categorias de profesionales que pueden representar a los clientes
ante la oficina de patentes, a saber: |os abogados de patentes y |os agentes de patentes. Los
abogados de patentes son abogados que han obtenido unalicenciaturaen Derecho y asistido a
un programa de formacion organizado por €l Departamento de Propiedad Intelectual, ademas
de haber finalizado un curso sobre normativa de propiedad intelectual organizado por una
institucion o cualquier otra agencia homol ogada por el Departamento de Propiedad
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Intelectual. En virtud de la Ley de Patentes, el agente de patentes no esta obligado a obtener
unalicenciatura en Derecho pero debe reunir los demas requisitos que se exigen a abogado
de patentes.

Resumen

206. En materia de secreto profesional, en e Codigo Penal de Tailandia se imponen amplias
obligaciones alos profesionales, entre otros, los abogados y os agentes de patentes. Todo
incumplimiento de las obligaciones de secreto profesional puede acarrear un enjuiciamiento
penal asi como el pago de unaindemnizacion alos clientes afectados. Por otro lado, falta
informacion que permita determinar si 1os profesionales que no estan habilitados en Tailandia
pueden también impedir la divulgacién ante los tribunales de informacién secreta obtenida en
el marco de sus funciones profesionales.

c) Resumen delos estudios de paises

i)  Origen delaprerrogativay de la obligacion de secreto profesional

207. Lanecesidad de que € cliente informe de todos |os hechos pertinentes a su asesor
juridico alos fines de obtener el mejor asesoramiento posible con respecto alaLey concierne
atodoslos paises. Con esefin, es probable que nadie esté en contra de la confidenciaidad de
las comunicaciones entre €l asesor juridico y €l cliente, salvo que € mantenimiento de dicha
confidencialidad pierda fundamento en razén del interés publico fundamental, por g emplo, la
prevencion y la penalizacion de delitos. Unade las divergencias entre |os paises del common
law y los paises de tradicion juridica romanista es el enfoque de la proteccién de las
comunicaciones confidenciales en unos y otros paises. Los paises del common law imponen
una obligacion de secreto profesional por parte del profesional de que se trate alos fines de
velar por que lainformacién confidencial del cliente se mantenga en secreto, y han
promulgado con ese fin normativas especificas que reglamentan las actividades de los
profesionales 0 se remiten al respectivo sistema pena naciona. En principio, los abogados no
estan dispuestos a dar testimonio ante ningun tribunal en relacion con toda informacion que
hayan recibido de su cliente en & marco de sus funciones profesionales. Analogamente, se
niegan a presentar documento alguno en que figure dicha informacion confidencial. Por
normageneral, en los paises de tradicién juridicaromanista, y en virtud de laregladela
prueba, e demandante debe fundamentar su demanday e hecho de que un documento esté en
posesion del demandado no alterala cargade la prueba. Esa podria ser larazén por la que en
los paises de tradicion juridica romanista no se ha consolidado la“prerrogativa del secreto
profesional”. Un hecho que podria confirmar ese supuesto es e hecho de que cuando en la
legislacion japonesa de procedimiento civil se introdujeron disposiciones de refuerzo de la
obligacion de presentar documentos de prueba, se introdujo también mayor flexibilidad para
que el propietario de un documento que contenga informacion confidencial en virtud del
secreto profesional pueda negarse a presentar dicho documento ante un tribunal.

208. En €l sistemadel common law, la prerrogativa se remonta ala prerrogativa de que gozan
abogados y clientes, que mas adelante pasd a denominarse “ secreto profesional del abogado”.
En los paises del common law, lafinalidad primordial del secreto profesional del abogado es
evitar que las comunicaciones confidenciales entre un abogado y su cliente sean divulgadas
ante e tribunal durante la fase de proposicion de pruebas. Dicha prerrogativa se aplicaalas
comunicaciones relativas a asesoramiento juridico, independientemente de que haya o no un
juicio, areserva exclusiva de lafinaidad predominante y de cualquier excepcion contemplada
en el sistemadel common law (por gjemplo, |os casos de delitos/fraudes) y toda limitacion
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estipuladaen laLey.

ii)  Profesionales sujetos por la prerrogativa del secreto profesional y por la obligacion de
confidencialidad

209. Por lo general, en los paises del common law, y habida cuenta de la natural eza de
determinadas profesiones, hay profesional es que mantienen en confidenciaidad la
informacion suministrada por los clientes. Cabe diferenciar dos tipos de prerrogativas. la
prerrogativa del common law y la prerrogativa estipulada en las leyes. En relacion con la
primera, la profesion legal estd amparada por una prerrogativa que se aplicaalas

comuni caciones entre abogados colegiados, entre los que se incluyen | os abogados asal ariados
(abogados que trabajan en €l sector privado) y clientes. No se aplica alos asesores de
patentes que no sean abogados colegiados. Ahora bien, ese procedimiento ha sido objeto de
modificacion en las leyes de algunos paises del common law, como Australia, Nueva Zelandia
y e Reino Unido, en las que figuran disposiciones en € sentido de aplicar la prerrogativa del
secreto profesional alos abogados de patentes y a los agentes de patentes que no son
abogados colegiados. Se otorga al cliente la prerrogativa de impedir la divulgacion de
comunicaciones mantenidas en el marco del asesoramiento juridico recibido. Este Gltimo
puede también renunciar ala aplicacion de la prerrogativa del secreto profesional.

210. Enlos paises de tradicion juridicaromanista son las leyes relativas alos abogados y a
otros muchos tipos de profesiones las que rigen la obligacion del secreto profesional. Por o
general, los asesores juridicos y |os agentes de patentes que no son abogados también figuran
en lalista de profesiones alas que se aplicala obligacion del secreto profesional. En algunos
de los paises resefiados, como Alemaniay el Japdn, |os asesores de patentes que no son
abogados tienen derecho a oponerse a dar testimonio ante un tribunal en relacién con toda
cuestion que guarde relacion con la obligacion de secreto profesional, mientras que en la
Federacion de Rusia no se concede inmunidad con respecto ala prestacién de testimonio ante
un tribunal alos asesores juridicos especialistas en patentes que no son abogados. En lo que
respecta a los documentos que contengan informacion amparada por la obligacion de secreto
profesional, en algunos paises, |os propietarios de dichos documentos, que a veces son los
propios abogados de patentes, y sus clientes o terceros pueden negarse a presentar dichos
documentos ante un tribunal .

iii)  Alcance de la prerrogativa/obligacion de secreto profesional

211. Envirtud del sistemadel common law, la prerrogativa que se aplicaalas

comuni caciones mantenidas entre abogados y clientes viene a afiadirse ala obligacion de
confidencialidad ala que estan sujetos todos |os abogados con respecto alas comunicaciones
con losclientes. En virtud del secreto profesional quedan protegidas |as comunicaciones
confidenciales entre un abogado y su cliente que hayan sido efectuadas a los fines de obtener
y de prestar asesoramiento juridico. Andlogamente, y si procede, en laLey se contemplauna
prerrogativa del mismo alcance con respecto a las comunicaciones entre |os asesores juridicos
especialistas en patentes (agentes) y sus clientes. En lo que respectaalostipos de

comuni caciones que quedan amparados por la prerrogativa del secreto profesional en e
ambito de | as patentes, existen divergencias entre unos y otros paises por cuanto también
difiere de un pais a otro el ambito de accion del profesional de que setrate (por g emplo, en
gué medida un profesional puede 0 no ocuparse de asuntos relacionados con € derecho de
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autor). A excepcion de Australia, no se aplica alas comunicaciones mantenidas por abogados
y clientes con terceras partes.™°

212. En cuanto alos paises de tradicién juridica romanista objeto de resefia en los estudios de
paises, se observa gque la obligacion de secreto profesional se aplicaalainformaciony los
documentos obtenidos de los clientes en el marco de larelacion profesional, por € emplo,
entre un abogado o un abogado de patentesy un cliente. No se aplica a otras situaciones, por
giemplo, alas situaciones en las que los abogados acttian en calidad no profesional, por
gjemplo, en calidad de director, asesor comercia o asociado comercial del cliente.

213. Laobligacion de confidencialidad sigue vigente unavez finalizada larelacion entre e
abogado y € cliente, disposicion por lo general resultante de las normas de deontologia
profesional estipuladas por € érgano a que incumbe la reglamentacion de la profesion
juridicaen unosy otros paises. En los paises de tradicién juridica romanista resefiados, la
obligacion de secreto profesional sigue vigente unavez finalizada larelacion profesional entre
el abogado de patentes 0 €l agente de patentes y €l cliente.

iv) Excepcionesy limitaciones ala prerrogativay ala obligacion de secreto profesional

214. Unadelaslimitaciones ala prerrogativa del secreto profesional de los abogados con
arreglo a sistemadel common law es el hecho de gue los clientes pueden decidir que
renuncian adicha prerrogativay, por consiguiente, permitir gue la comunicacién susceptible
de proteccion seadivulgada ante el tribunal. En los sistemas del Reino Unido, Australiay
Nueva Zelandia se contemplan renuncias expresas e implicitas. En Maasia solo se contempla
larenuncia en lamedida en que sea € cliente e que lo solicite expresamente.

215. Enlos estudios de paises se pone en evidencia que tanto en los paises de tradicion
juridica romanista como en los paises del common law existe una excepcién en relacién con la
obligacion y la prerrogativa del secreto profesional si dichas comunicaciones confidenciales
guardan relacion con fraudes o actos delictivos.

v)  Sanciones por incumplimiento del secreto profesional/divulgacion

216. Entrelos paises seleccionados en |os estudios del presente documento, en |os paises de
tradicion juridicaromanista, e incumplimiento de la obligacién de secreto profesional puede
conllevar un enjuiciamiento penal. Tanto en los paises de tradicion juridica romanista como
en los paises del common law, €l incumplimiento del secreto profesional y la divulgacion de
informacion protegida en virtud del secreto profesional puede conllevar medidas
disciplinarias.

vi)  Trato otorgado alos asesores de patentes de otros paises

217. Enlospaises del common law se contempla de formadiferente la prerrogativarelativa a
las comunicaciones con abogados de patentes habilitados en otros paises. Australia sdlo
otorga esa prerrogativa a los abogados de patentes habilitados en Australia. En € Reino
Unido se concede alos abogados de patentes europeos el mismo trato que los agentes de
patentes habilitados a nivel local pero dicha prerrogativa no se aplica alos abogados y agentes
de patentes de otros paises. En Nueva Zelandia, y en virtud de la Ley de Pruebas de 2006,

10 Pratt Holdings Pty Ltd and Another contra Commissioner of Taxation [2004] FCAFC 122.
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dicha prerrogativa es aplicable a los abogados de patentes de alrededor de 80 paises. Enlos
Estados Unidos de América, lamayor parte de |os tribunal es reconoce la prerrogativa con
respecto alas comunicaciones con abogados y agentes de patentes habilitados en otros paises,
en determinadas circunstancias, y haciendo valer € “touch base approach” o € “comity plus
function approach”.

218. Enlos paises de tradicion juridica romanista, aunque en lalegislacion nacional se
reglamenta claramente la obligacion de secreto profesional ala que deben atenerse los
asesores juridicos especializados en patentes (agentes) habilitados a nivel local, no es facil
encontrar informacion acerca de la obligacion de secreto profesiona o la prerrogativa a ese
respecto que se aplica alos abogados y agentes de patentes habilitados en otros paises.

vii) Formacion que deben poseer |0s asesores de patentes

219. Losrequisitos de formacion para g ercer de abogado de patentes y agente de patentes
varian de un pais a otro y en ese aspecto no cabe establecer diferencias entre los paises del
common law y los paises de tradicion juridica romanista. En un gran nimero de paises como
el Brasil, Alemania, € Japon, Malasiay € Reino Unido, se exige gque |os agentes de patentes
y los abogados de patentes tengan formacion técnica. En los Estados Unidos de Américase
puede gjercer la profesion de agente de patentes sin tener que ser abogado y a condicién de
contar con laformacion técnicay cientifica necesarias, a diferencia de los abogados de
patentes, que deben tener formacién juridica. En algunos paises, como € Brasil, e Japény
Malasia, pueden gercer de agentes de patentes tanto |os abogados que no cuenten con
formacion técnica como | os profesionales que no sean juristas pero que cuenten con la
formaciOn técnica necesaria.

[1l.  MARCO JURIDICO INTERNACIONAL

220. Como se explicaen el documento SCP/13/4, en ningun tratado internacional de P.1. se
reglamenta expresamente la prerrogativa del secreto profesional. Ahorabien, en
determinados tratados existen disposiciones que vienen a caso en relacion con esa cuestion.
En e presente capitulo se examinan las disposiciones de esa indole que se contemplan en
Convenio de Parisy en el Acuerdo sobrelos ADPIC. Se abordatambién, por la pertinencia
que reviste, el Acuerdo General sobre e Comercio de Servicios (AGCS) de la Organizacion
Mundia del Comercio (OMC).

a)  Convenio de Paris

221. El Convenio de Paris fue el primer tratado internacional de envergadura encaminado a
favorecer la proteccion de |os derechos de propiedad industrial en varios paisesalavez. En
dicho convenio no se contemplala cuestion de la prerrogativa del secreto profesional. Por
consiguiente, incumbe a cada Parte Contratante reglamentar el secreto profesional con arreglo
asu legislacion y necesidades propias. No obstante, puede plantearse la cuestion de
determinar si el principio de “trato nacional” consagrado en los articulos 2 y 3 entrafiaria un
trato diferente de la prerrogativa del secreto profesional en funcion de que se trate de asesores
de patentes locales 0 de asesores de patentes de otros paises. En virtud de dichos articulos, y
en lo que respecta ala proteccion de la propiedad industrial, todo Estado contratante debe
otorgar alos nacionales de los demas Estados contratantes |a misma proteccion que otorgaa
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sus propios nacionales sin tener que exigirse lareciprocidad.*** En los parrafos 1y 2 del
articulo 2 se estipulalo siguiente:

“1) Losnacionales de cadauno de los paises de la Unién gozaran en todos los demas
paises delaUnion, en lo que serefiere ala proteccion de la propiedad industrial, de las
ventajas que las | eyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales,
todo ello sin perjuicio de los derechos especia mente previstos por € presente
Convenio. En consecuencia, aguéllos tendran la misma proteccion que éstosy € mismo
recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando cumplan las
condiciones y formalidades impuestas a | os nacionales.

2)  Ello no obstante, ninguna condicion de domicilio o de establecimiento en el pais
donde la proteccion se reclame podra ser exigida alos nacionales de los paises de la
Union para gozar de alguno de los derechos de propiedad industrial.”

222. Los nacionales de los Estados no Contratantes tienen también derecho a beneficiarse del
principio de trato nacional si estan domiciliados o tienen establecimientos industriales o
comerciales efectivos en un Estado Contratante.**?

223. El principio detrato naciona garantizala concesion de proteccion alos extranjerosy
gue estos ultimos no puedan ser discriminados en modo alguno. En € articulo 2.3) del
Convenio, se contempla una excepcién a principio de trato nacional, a saber:

“3) Quedan expresamente reservadas | as disposiciones de lalegislacion de cada uno
de los paises de laUnidn relativas al procedimiento judicial y administrativo, y ala
competencia, asi como alaeleccion de domicilio o ala constitucién de un mandatario,
gue sean exigidas por las leyes de propiedad industria.”

224. Conforme aese articulo, las disposiciones de lalegislacion nacional relativas al
procedimiento judicia y administrativo, ala competenciay ala constitucién de un mandatario
guedan expresamente “reservadas’. Eso significa que determinados requisitos que imponen
condiciones diferentes o adicionales alos nacionales de otros paises alos fines de
procedimientos judiciales y administrativos pueden aplicarse alas personas que sean
nacionales de otros paises de la Unién.

225. Se contempla expresamente en ese sentido un jemplo de discriminacién autorizada de
nacionales de otros paises de la Unidn, asaber: €l requisito de que los nacionales de otros
paises tengan que elegir un domicilio o designar a un agente local alos fines de facilitar €
procedimiento en el pai's en e que deseen obtener proteccion.**® Un gemplo de
discriminacion autorizada en materia de procedimiento seriad requisito de que los nacionales
de otros paises depositen una“caucion de arraigo en juicio”. A su vez, un gemplo de
discriminacion autorizada en materia de competencia seria € derecho a entablar un juicio
contraun nacional de otro pais ante e tribunal del pais en e que el demandante esté
domiciliado o tenga un establecimiento.

111
112
113

Articulo 2 del Convenio de Paris.

Articulo 3 del Convenio de Paris.

G.H.C. Bodenhausen: Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of
Industrial Property, Publicacion dela OMPI.
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226. Por consiguiente, en lo que respectaa principio de trato nacional, y con la salvedad de
las excepciones autorizadas, la cuestion de la prerrogativa del secreto profesional esta
supeditada ala norma general de no discriminacion, 1o que permite que los Estados
reglamenten esa cuestion como |o juzguen oportuno. Por otro lado, en e Convenio de Paris
no se estipula prohibicion alguna en e sentido de que las Partes Contratantes concedan, en lo
gue respecta ala prerrogativa del secreto profesional, e mismo trato asus nacionalesy alos
nacionales de los demés paises de la Union de Paris.

b)  Acuerdo sobrelos ADPIC

227. Andogamente al Convenio de Paris, en €l Acuerdo sobre los ADPIC no se hace
referenciadirecta ala cuestion de la prerrogativa del secreto profesional. No obstante, existen
disposiciones que guardan relacion con esa cuestion y que Sse exponen a continuacion.

228. En primer lugar, y en lo que serefiere alas patentes, el Acuerdo sobrelos ADPIC esta
basado en las disposiciones sustantivas del Convenio de Paris, que se incorporan por
referenciaen dicho acuerdo. En relacion con las patentes, en el articulo 2 del Acuerdo sobre
los ADPIC se estipula que los Miembros cumplirén los articulos 1 a 12 y €l articulo 19 del
Convenio de Paris en lo que respectaalas Partes |1, I11 y IV del Acuerdo. Por consiguiente,
las obligaciones derivadas de | os articul os mencionados del Convenio de Paris pasan a ser
obligaciones alas gque tienen que atenerse los Miembros de la OMC gjecutorias en virtud del
“Entendimiento sobre Solucién de Diferencias’.

229. Ademas, en € articulo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC se contemplan normas en
materia de trato nacional en virtud de las cuales, los Miembros tienen la obligacion de
conceder alos nacionales de los demas Miembros un trato no menos favorable que € que
otorguen alos propios nacionales con respecto a la proteccion de la propiedad intelectual. En
ese mismo articulo se estipula que € principio de trato naciona contemplado en el Acuerdo
sobrell 33 ADPIC esta subordinado alas excepciones ya contempladas en el Convenio de
Paris.

230. Enreacién con dichas excepciones, en @ articulo 3.2) del Acuerdo sobre los ADPIC se
hace referencia, aungue de formaindirecta, a articulo 2.3) del Convenio de Paris, en e que se
autorizan las excepciones con respecto ala constitucion de un mandatario, la eleccién de
domicilio asi como otras disposi ciones especial es aplicables alos nacional es de otros paises
en procedimientos judiciales y administrativos. La aplicacion de dichas excepciones en virtud
del Acuerdo sobrelos ADPIC se limita alos casos en los que sea necesario proceder asi para
garantizar e cumplimiento de las leyes y la normativa que no sean incompatibles con las
disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC y cuando tales practicas no se apliquen de
manera que constituya una restriccién encubierta del comercio.*

231. Por consiguiente, y en lo que respecta al principio del trato nacional, cabe concluir que,
tratandose de procedimientos judiciales y administrativos, los Miembros de la OMC son
libres de proceder de la manera que juzguen conveniente en o que ala prerrogativa del
secreto profesional clientes—asesores de patentes se refiere, a condicion de que sus politicas
no sean incompatibles con otras disposiciones del Acuerdo y no sean aplicadas de manera que

14 Articulo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC. Ademés, en e articulo se hace referenciaalas

excepciones contempladas en el Convenio de Bernay la Convencion de Roma.
15 Articulo 3.2) del Acuerdo sobrelos ADPIC.
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constituyan restricciones encubiertas del comercio. Como es natural, dichalibertad de laque
gozan los Miembros de la OMC entrafia también libertad de trato en pie de igualdad de
nacionales y no nacional es en procedimientos judiciales y administrativos con respecto ala
prerrogativa del secreto profesional.

Trato de la naciéon mas favorecida

232. End articulo 4 del Acuerdo sobrelos ADPIC se estipulalo siguiente: “Con respecto a
la proteccion de la propiedad intelectual, toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que
conceda un Miembro alos nacionaes de cualquier otro pais se otorgarainmediatamente y sin
condiciones alos nacionales de todos los demas Miembros|[...]”. Ademas, en dicha
disposicion se estipulan cuatro excepciones en relacién con la norma de nacion mas
favorecida. A losfines del presente documento, la excepcion que viene al caso se contempla
en el parrafo a), asaber, una excepcién con respecto alaobligacion relativaala nacién més
favorecida tratdndose de acuerdos internacional es sobre asistenciajudicia o sobre
observancia de laley de carécter general no limitados especificamente ala proteccion de la
propiedad intelectual. Es menester examinar las consecuencias de esa disposicion en la
cuestion de la prerrogativa del secreto profesional. Laprincipal cuestion que se planteaen
este contexto es en qué medida, en virtud del principio de trato de la nacion mas favorecida,
debe partirse de que todo reconocimiento de la prerrogativa del secreto profesional en la
jurisdiccion de otro pais (con respecto aun Miembro de laOMC) debe aplicarse en las
jurisdicciones de los demés Miembros de la OMC.

Disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC acerca de la observancia dela P.1.

233. End articulo 43, “Pruebas’, relativo alas sanciones y |os procedimientos civiles y
administrativos, se estipulalo siguiente:

“Las autoridades judicial es estaran facultadas para ordenar que, cuando una parte haya
presentado las pruebas de que razonablemente disponga y que basten para sustentar sus
obligaciones, y haya identificado alguna prueba pertinente para sustanciar sus
obligaciones que se encuentre bgjo e control de la parte contraria, ésta aporte dicha
prueba, con sujecion, en |os casos procedentes, a condiciones que garanticen la
proteccion de lainformacién confidencial”.

234. Aunque dicha disposicion no ha sido analizada en el marco de los procedimientos de la
OMC de solucién de diferencias y en €l presente documento no se propone interpretacion
alguna al respecto, la Ultima parte del articulo, a saber, las palabras “ con sujecién, en los casos
procedentes, a condiciones que garanticen la proteccion de lainformacion confidencial”

puede revestir importancia en relacion con la cuestion de la prerrogativa del secreto
profesional. En particular, dicha disposicion viene a caso en las situaciones en las que una de
las partes en un juicio tenga pruebas que permitan sustanciar las alegaciones de la otra parte.

c)  Acuerdo Genera sobre el Comercio de Servicios (AGCS)

235. El Acuerdo General sobre e Comercio de Servicios (AGCS) refuerzalos pilares en los
gue se asientan |os sistemas multil aterales de comercio, como |os principios de nacion mas
favoreciday de trato nacional y latransparenciaen el comercio internacional de servicios
entre los Miembros delaOMC. ElI AGCS es aplicable alas medidas que inciden en €l
comercio en un gran numero de sectores de servicios, incluidos |os servicios profesionales y,
mas especificamente, |0s servicios provistos, por jemplo, por abogados y asesoresde P.l., o
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gue abarca también los asesores de patentes.

236. Con arreglo al AGCS existen cuatro medios diferentes para el suministro de servicios
(“medios de suministro”). Los abogados y asesores de P.1. pueden prestar servicios a
consumidores ubicados en otros paises, por g emplo, mediante formas de tel ecomuni cacion
(teléfono, fax, correo-e) 0 medios postales (medio 1 — suministro transfronterizo); mediante
el establecimiento de una presencia comercia en el paisdel cliente (medio 3 — presencia
comercial); mediante el desplazamiento al territorio del cliente (medio 4 — movimiento de
personas fisicas). Por ultimo, los consumidores pueden visitar alos abogados y asesores de
P.l. en € pais de estos Ultimos (medio 2 — consumo en el extranjero).

237. Lasobligaciones que dimanan del AGCS pueden clasificarse en dos grupos principales:
“horizontales’ (o incondicionales, tales como |as obligaciones de nacion mas favoreciday de
transparencia) que se aplican atodas las medidas que inciden en el comercio de servicios, y
“especificas’ (o condicionales), cuya aplicacion se realiza caso por caso y depende delas
obligaciones que los Miembros hayan contraido y que constan en las respectivas “listas de
compromisos especificos’. El acceso alos mercados, €l trato nacional y la reglamentacion
interna entran dentro de esta Ultima categoria.

238. Envirtud del AGCS, la cuestion de la“prerrogativa del secreto profesional” en lo que
respecta a cualquier proveedor de servicios (incluidos |os abogados de patentes) entra dentro
del &mbito de lareglamentacion interna. Cada Miembro es libre de reglamentar el suministro
de servicios en el respectivo mercado. Ahorabien, en |os sectores en |os que se hayan
contraido compromisos especificos, cada Miembro deberd velar por que las medidas sean
administradas de manera “razonable, objetiva e imparcial”.**® Las cualificaciones, los
requisitos en materia de licencias y las normas técnicas deben estar basados en criterios
objetivos y transparentes y no deben suponer una carga mayor de lanecesariaalosfines de
garantizar la calidad del servicio.**” Ahorabien, cabe sefialar que en los sectores en los que €
Miembro de que se trate no haya adoptado compromisos especificos, por g emplo, en e sector
de servicios juridicos, dicho Miembro no tiene “obligacion” algunay mantiene lalibertad de
reglamentar |as actividades que realicen |os proveedores de servicios juridicos de otros paises
en el mercado nacional .

239. Ladisposicion que se contemplaen el AGCS en materia de “reconocimiento” viene
también a caso en relacion con la cuestion del “secreto profesional”. Conforme al

articulo V11, los Miembros de la OMC pueden reconocer laformacion y experiencia obtenidas
por un proveedor de servicios en otro pais. Ese reconocimiento puede ser otorgado de forma
auténoma o mediante un acuerdo con €l pais en cuestion. Ahorabien, en € articulo VII del
AGCS se estipula que dicho reconocimiento no debera ser exclusivo. Debe brindarse alos
demés Miembros de la OMC la oportunidad de negociar su adhesion aun acuerdo de
reconocimiento o, en & caso de que e reconocimiento se haya efectuado de forma autonoma,
la oportunidad para demostrar que la experiencia adquirida debe ser objeto de reconocimiento.
El reconocimiento de laformacion y de la experiencia de |os abogados y asesores en materia

1o Articulo V1.1 del AGCS

7 Articulo V1.5 del AGCS. En el pérrafo 4 de esa disposicion se establece la obligacion de
elaborar las disciplinas necesarias en materia de reglamentacion interna alos fines de que estas
ultimas no constituyan obstécul os innecesarios a comercio de servicios. Poco se ha avanzado
hasta la fecha en relacion con ese mandato de negociacion, a excepcion del sector de la
contabilidad. E incluso en este Ultimo sector todavia ha de entrar en vigor €l proyecto de
disciplinas.
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de P.1. de otros paises que resulte de |a aplicacion de dicha disposicion favorecera su acceso a
los mercados de otros paises asi como la posibilidad de acogerse a mismo trato que sus
homaologos a nivel nacional. Ahorabien, en relacion con la aplicacion de la prerrogativa del
secreto profesional a proveedores de servicios de otros paises, el hecho de reconocer la
experiencia de los abogados y asesores de P.I. de otros paises no garantizara necesariamente
gue la*“ prerrogativa del secreto profesional” se aplique a dichos proveedores, en lamedida en
gue los Miembros conservan sus derechos en o que a los procedimientos judiciales se refiere.
Uno de los principios fundamentales del AGCS reside en laflexibilidad que concede alos
Estados miembros con respecto a su capacidad de reglamentacion. Eso esta en sintonia con €l
principio de liberalizacion progresiva que se contempla en dicho acuerdo, y en virtud del cual,
los Miembros tienen la facultad de liberalizar el sector de servicios asu propio ritmo. Enla
medida en que |os debates que tengan lugar en el marco del SCP se limiten ala obligacion de
secreto profesional y alaprerrogativa del secreto profesional cliente—asesor de patentes en la
esferajudicial, esos debates quedan fueradel ambito de aplicacion del AGCS.

IV. FUNDAMENTOSDE LA PRERROGATIVA DEL SECRETO PROFESIONAL
CLIENTES-ASESORES DE PATENTES

a A nivel nacional

240. Las opiniones divergen en cuanto ala concesion o no de la prerrogativa del secreto
profesional en lo que alos asesores de patentes se refiere. Partiendo de la documentacion que
existe a ese respecto,™® en términos generales, |as cuestiones que se plantean en relacion con
laaplicacion o no de la prerrogativa del secreto profesional alos asesores de patentes pueden
resumirse de laforma siguiente:

- en qué medidala prerrogativa del secreto profesional cliente—-asesor de patentes
garantizala calidad del asesoramiento prestado y la administracion dejusticiao
constituye un obstaculo alajusticia por e hecho de reservar determinadas
informaciones,

—  enquémedidalos asesores de patentes que no son abogados™® deben ser objeto
del mismo trato que los asesores de patentes que son abogados en lo que ala
prerrogativa del secreto profesional serefiere;

—  enquémedidalos asesores de patentes que hacen las veces de intermediarios
entre clientes y oficinas de patentes y preparan documentos alosfinesdela

18 Por gjemplo, véase John E. Sexton: Developmentsin the Law — Privileged Communications, 98

Harv. L. Rev. 1501 (1985); Berta Suchorukovaite: “Should the Attorney-Client Privilege Be
Applicable to Patent Agents?’ International Journal of Baltic Law, Vol. 3, N° 1, marzo

de 2007; Michael Dowling: “Prospects for Improvement, What are the Options?’, Conferencia
sobre las prerrogativas del cliente en el asesoramiento profesional acerca de la propiedad

intel ectual, organi zada por la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en
colaboracion con la Asociacion Internacional parala Proteccion de la Propiedad Intelectual
(AIPPI), Sede de la OMPI en Ginebra (Suiza), 22 y 23 de mayo de 2008; Paul R. Rice:
Attorney-Client Privilege in the United Sates, segunda edicién, West Group, MN (1999); John
M. Romary y Robert D. Wells, “The Forced Disclosure of Professional Intellectual Property
Advice, A Prelude of International Deliberations’, mayo de 2009.

19 Hay paises en los que |os agentes de patentes tienen formacion juridica.
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divulgacion publica deben poder acogerse ala prerrogativa del secreto
profesional '

241. Enlos parrafos que siguen a continuacién se examinan esas cuestiones de forma
individual.

Efectos en la administracion de justicia

242. Unade las aegaciones que se hacen afavor de aplicar la prerrogativa del secreto
profesiona alas relaciones entre clientes y asesores de patentes es € hecho de que dicha
prerrogativa fomenta un didlogo y una comunicacion abiertay franca entre asesores 'y

clientes. Los clientesy los asesores de patentes abordan una amplia gama de cuestiones como
la patentabilidad de lasinvenciones y la posibilidad de infringir patentes ya existentes. La
faltade la prerrogativa del secreto profesiona puede desalentar a cliente ala hora de exponer
todos los detalles que vienen al caso. Esalimitacion en las comunicaciones puede plantear
dificultades parala preparacion de solicitudes de patente y paratomar otras medidas
necesarias.

243. Nadie ignoralafuncion que desempefian |os asesores de patentes en el fomento de la
innovacion y de la difusién de informacién técnica. Desempefian esa funcién por conducto
del asesoramiento profesional que prestan alos clientes y de la representacion de estos
altimos. En lamedida en que los clientes no puedan tener plena confianza en sus asesores por
falta de total confidencialidad, seria casi imposible que |os asesores defiendan y representen a
sus clientesy velar por que los clientes cumplan todos los requisitos y disfruten de todos |os
derechos estipulados en lalegislacion de patentes y otras normativas en ese campo. En
resumen, cabe deducir que €l sistema global de propiedad intelectua y e publico en genera
se beneficiarian de la aplicacion de la prerrogativa a las comuni caciones entre asesores de
patentes y sus clientes por cuanto se garantizariael pleno cumplimiento de la normativa
aplicable.

244. Por otro lado, hay quien opina que €l interés pablico exige ladivulgacion de
informacion ante los tribunales, 1o que redundara en favor de lajusticia. Se parte de que es
necesario velar por unatransparencia en lainformacion alos fines de que el tribunal
encargado de zanjar una controversiallegue a un resultado imparcial y justo. Enlamedidaen
que €l tribunal no tenga acceso atoda lainformacién disponible, su capacidad parallegar aun
resultado justo se veralimitada, por no decir comprometida. Por consiguiente, desde esta
Optica se pone en teladejuicio € concepto de “ prerrogativa del secreto profesional” en los
procedimientos judiciales en general. Eso contrasta con la préactica que se observa en varios
paises, que aplican la“prerrogativa’ alos fines de promover €l interés publico en la
observanciadelaley.

Condicién de los asesores de patentes que no son abogados
245. Unade las aegaciones gue se hacen valer en los paises del common law en contrade la

aplicacion de la prerrogativa del secreto profesional alas relaciones entre clientes y abogados,
concretamente en lo que a los asesores de patentes se refiere, es el hecho de que en algunos

120 En algunos paises, y en determinados casos, |0s asesores de patentes pueden representar a sus

clientes ante los tribunales, a diferencia de otros paises, en los que |os asesores de patentes sdlo
pueden representar a sus clientes ante las oficinas de patentes.
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paises, |os asesores de patentes no tienen formacion juridicay no forman parte del colegio de
abogados. Por consiguiente, no pueden aspirar al mismo trato con respecto ala prerrogativa
del secreto profesional. Los asesores juridicos facultados para representar a sus clientes ante
un tribunal desempefian una funcion esencial en laadministracion dejusticia. Por
consiguiente, los que estan afavor de esta Optica consideran que la confidencialidad entre
asesores juridicos/abogados y clientes debe enfocarse de forma diferente que la
confidencialidad en otras relaciones profesional es.

246. Por otro lado, no faltan los que consideran que la Optica expuesta en el parrafo anterior
esformalistay establecen diferencias en los tipos de asesoramiento que |os asesores de
patentes prestan a sus clientes. Mientras que |os conocimientos técnicos son importantes ala
hora de preparar las solicitudes de patente, cabe sefidar que |os asesores de patentes prestan
asesoramiento juridico en relacion con la patentabilidad y otros elementos pertinentes de la
legislacion de patentes. El inventor es el que més sabe acerca de su invencion desde el punto
devistatécnico. Laprincipal funcion que desempefia un asesor de patentes es explicar a
inventor el alcance juridico de la proteccion y todos |os requisitos de la normativa de patentes.
Por consiguiente, mientras que entender |as caracteristicas técnicas de unainvencion es
indispensable, la natural eza de la contribucién que aportan |0s asesores de patentes es mas
juridica. Ademas, el asesoramiento que prestan |os asesores de patentes no se limita
necesariamente alaforma de presentar una solicitud de patente, en la medida en que dicho
asesoramiento prosigue después de presentar la solicitud, concretamente en lo que serefiere d
alcancejuridico de la proteccion durante toda la vigencia de | a patente.

247. En agunos paises no es necesario ser jurista paratrabajar en calidad de asesor de
patentes, y lafalta de formacion juridica no esimpedimento para representar a un cliente ante
un tribunal en determinados casos relativosalaP.l. Eso denota reconocimiento de los
conocimientos especializados que aportan |os asesores de patentes. Ademas, en un gran
nimero de paises, |os asesores de patentes estan supeditados ala obligacién del secreto
profesional, y en caso de incumplimiento de dicha obligacion pueden incurrir en graves
sanciones. Dicha obligacion atafie por igual a abogados de patentes y a asesores de patentes.
Por consiguiente, hay quien considera que la prerrogativa del secreto profesional debe
aplicarse en la misma medida alos asesores de patentes que no son abogados, habida cuenta
de la naturaleza juridica de | as actividades que desempefian.

Los asesores de patentes en su calidad de intermediarios

248. En algunos paises, |0s asesores de patentes estan facultados para representar a sus
clientes exclusivamente ante | as oficinas de patentes pero no ante los tribunales. El hecho de
que los asesores hagan exclusivamente las veces de intermediarios entre sus clientes y la
oficina de patentes de que se trate induce a algunos a considerar que |os asesores de patentes
no retinen las condiciones parala aplicacion de la prerrogativa del secreto profesional en la
forma en que se enfoca en € sistema del common law. Conforme a esta teoria, el asesor de
patentes viene a ser sencillamente un intermediario entre la oficina de patentes de que se trate
y su cliente (es decir, un inventor o su derechohabiente). Habida cuenta de que su tarea
consiste exclusivamente en la preparacion de |os documentos necesarios para la presentacion
de lasolicitud de patente, € cliente no debe aspirar a que las comunicaciones que mantenga
con su asesor se beneficien de la prerrogativa del secreto profesional.

249. Dado que uno de los objetivos del sistemaglobal de patentes es fomentar la difusion de
conocimientos técnicos, en todos |os paises, lainformacion divulgada en las solicitudes de
patentes preparadas por |0s asesores de patentes se pone a disposicion del pablico en e
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momento de la publicacion de la solicitud o de la concesion de la patente. Hay quien
considera que, puesto que tanto el asesor de patentes como su cliente saben que en uno u otro
momento la solicitud sera objeto de divulgacion, la prerrogativa del secreto profesional
cliente—asesor juridico no tiene sentido alguno.

250. Por otro lado, lalabor de un asesor de patentes no se limita aexplicar latecnologiaen la
que esta basada lainvencion en la solicitud de patente. Como es |6gico, las solicitudes de
patente deben prepararse velando por cumplir, conforme alalegislacion aplicable en materia
de patentes, €l requisito de divulgacion habilitante y otros requisitos relativos ala divulgacion
delainvencién de que se trate. Incumbe al asesor de patentes describir completamente todas
las caracteristicas de lainvencion asi como € funcionamiento delamismay las ventagjas que
presenta. Ahorabien, laredaccién de una solicitud de patente exige competencias adicionales
gue no son necesarias para escribir un articulo en publicaciones técnicas. Incumbe al asesor
de patentes velar por la divulgacion técnica alavez que presta asesoramiento en relacion con
el alcance juridico de la proteccion, por gemplo, laforma de redactar |as reivindicaciones o
de formular la descripcion por cuanto eso esimportante parainterpretar € alcance delas
reivindicaciones. Cabria partir de que ese tipo de asesoramiento, que vamas alladela
divulgacién técnica, sea objeto de la prerrogativa del secreto profesional.

251. El andlisisrealizado en los parrafos anteriores respalda el argumento en el sentido de
que lalabor de |os asesores de patentes en tanto que intermediarios en todos |os
procedimientos que se llevan a cabo ante las oficinas de patentes, conlleva dos caracteristicas:
caracteristicas técnicas y caracteristicas juridicas. Huelga decir que el requisito de
divulgacién gue se contempla en lalegislacion de patentes, que constituye un requisito que
debe cumplirse alos fines de la obtencién de la patente, no debe verse influenciado por la
aplicacion o no de la prerrogativa del secreto profesional cliente—asesores juridicos/abogados.

b) A nivel internacional

252. Unade las principales razones que justifica la adopcién de medidas en € plano
internacional es, como lo explicala Camara de Comercio Internacional (CCl), el hecho de que
los activos de propiedad intelectual, como las patentes, conllevan la singularidad de ser
internacional es, tanto desde el punto de vista juridico como comercial, en lamedida en que
entrafian una solicitud de registro y proteccién en un paisy conllevan autométicamente un
derecho de prioridad en otros muchos paises. Esas disposiciones se remontan al siglo XIX,
sefid de que hace ya mucho tiempo que la P.l. se hamundializado.*** Desde entonces se han
consolidado en el plano internacional principios basicos como e de trato nacional y de nacion
mas favorecida, en laformaen que se consideraron factibles en |a fecha de adopcion de
dichos acuerdos internacionales, alos fines de garantizar el mismo trato sin consideracion de
fronteras nacionales.

253. Parabeneficiarse de la proteccion por patente en otros paises, |0s solicitantes deben
obtener una patente en cada uno de |os paises en |os que desea gozar de proteccion. Si un
tercero desearevocar la patente, debe dirigirse a tribunal del pais en € que se haya concedido
lapatente. Dadaladimension territorial de las patentes, |as partes se ven obligadas a
contratar abogados y agentes de patentes nacionales y extranjeros que les presten

121 Cémarade Comercio Internacional: Observaciones adicionales con fecha 27 de agosto de 2009

en relacion con el documento SCP/13/4 dela OMPI “La prerrogativa del secreto profesional en
larelacion cliente-abogado”.
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asesoramiento en relacion con lanormativa que se aplicaen unasy otras jurisdicciones. Tal
como se apunta en € estudio de paises del presente documento, la condicién de los asesores
de patentes con respecto ala prerrogativa del secreto profesional y alaobligacion de
confidencialidad difiere de unalegislacion nacional aotra: en algunos paises no se reconoce
la prerrogativa del secreto profesional de |os agentes de patentes que no son juristas. Ademés,
en lamayor parte de |os paises no se otorga €l mismo trato alos abogados de patentes y
agentes de patentes habilitados en otros paises en |0 que respecta ala prerrogativa del secreto
profesional y la obligacién de confidencialidad.

254. De ahi que puedan plantearse dificultades en los casos en los que € cliente es parte en
un litigio en otro pais que & suyo y en € que e sistemajuridico es diferente. Laobligacion
de secreto profesional en un pais puede no ser suficiente para que un cliente se niegue a
exponer e contenido de las comunicaciones que haya mantenido con su asesor de patentes
ante el tribunal de otro pais. En €l capitulo V.e) del documento SCP/13/4 se exponen posibles
situaciones, a saber, situaciones en las que € cliente de un pais de tradicion juridica romanista
se vea obligado a divulgar las comunicaciones que haya mantenido con su asesor de patentes
ante el tribunal de un pais del common law. Como ponen derelieve los profesionales de la
esferadelaP.l., € principa obstaculo en € plano internacional es el hecho de que la
confidencialidad del asesoramiento que preste un asesor de patentes en un pais, reconocida en
dicho pais, no necesariamente sera objeto de reconocimiento en los demés paises, y puede
haber casos en |os que se imponga la divulgacion obligatoria de informacion confidencial.

255. Por consiguiente, en los casos en los que € cliente sea parte en un juicio fuerade su
pais, se planteard ciertaincertidumbre en cuanto a la condicién de la confidencialidad de la
informacion divulgada por € cliente al agente de patentes. Todo apunta a que una mayor
seguridad juridica con respecto a tratamiento de lainformacion confidencia en todos los
paises generaria una mayor confianza entre clientes y asesores de patentes, 10 que en
definitiva contribuiriaa mejorar la calidad del asesoramiento.

V. PRINCIPALES CONCLUSIONESY POSIBLES AMBITOS PARA LA ADOPCION
DE MEDIDAS

256. Enlo querespectaa concepto de “prerrogativa del secreto profesional en larelaciones
clientes—abogados” en los paises del common law y a concepto de * obligacion de secreto
profesional” en los paises de tradicion juridica romanista, se plantean consideraciones
similares en materia de interés publico, a saber: |os abogados solo pueden prestar un
asesoramiento adecuado si cuentan con la garantia de la discrecion profesional. En ambos
sistemas es indispensable velar por la confidencialidad de dicho asesoramiento alos fines de
laadministracion de justicia. Hay que tener presentes las diferencias que existen en los
procedimientos y en lanormas en materia de pruebasy € hecho de que en cada sistema se
han elaborado conceptos distintos encaminados a obtener resultados practicos similares, a
saber, lano divulgacion de informacion confidencial de abogados y clientes.

257. Aunque por lo general se parte de consideraciones comunes, como seindicaen €l
estudio de paises, en lo que atafie alas comunicaciones confidenciales entre un clientey su
asesor de patentes, existen diferencias en ciertos aspectos, no solo entre paises del common
law y paises de tradicion juridica romanista sino también entre paises que comparten €l
mismo sistemajuridico. En particular, dista mucho de haberse zanjado |a cuestion del
tratamiento de las comuni caciones confidenciales entre un cliente y su asesor de patentes que
no es abogado en |os tribunales de otros paises.
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258. Dado € procedimiento de proposicion de prueba que se aplica en los paises del common
law, laincertidumbre en cuanto a tratamiento de las comunicaciones confidencial es entre
asesores de patentes y sus clientes es fuente de preocupacion principamente en lo que
respecta alos procedimientos judiciales en esos paises. No obstante, eso no significaque los
paises de tradicion juridica romanista no se enfrenten a problema alguno, por cuanto los
clientes de dichos paises también pueden verse involucrados en juicios en paises del common
law. Ademas, aun cuando conforme ala normativa en materia de pruebas de |os paises de
tradicion juridica romanista, los tribunales disponen de un poder limitado ala hora de ordenar
ladivulgacion de informacion, no esta claralaforma en que las comunicaciones

confidencial es con asesores de patentes habilitados en otros paises serian enfocada en los
tribunales de dichos paises. Las dificultades préacticas alas que aluden los profesionales de la
esferadelaP.l. tienen que ver con lafalta de reconocimiento de la confidencialidad en
relacion con determinadas comunicaciones entre clientes y asesores de patentes fuerade las
fronteras nacionales, 10 que puede traducirse en una pérdida de confidencialidad para el
cliente.

259. En un gran nimero de paises del common law no existen disposiciones legales ni
jurisprudencia en lo que respecta ala prerrogativa de confidencialidad en las comunicaciones
entre asesores de patentes y sus clientes, es decir, € hecho de impedir la divulgacién de
dichas comunicaciones durante |os procedimientos judiciales. No obstante, hay quien alega
gue lafaltade disposiciones de esaindole y de jurisprudencia a ese respecto no
necesariamente supone la obligacion de divulgar dichas comunicaciones en los tribunales de
paises del common law.* Si el Derecho procesal civil estipulaque en lo que respectaa
determinadas profesiones se goza del derecho a hegarse a dar testimonio en relacion con una
cuestion en virtud de la obligacién de secreto profesional, por analogia cabe aplicar dicha
disposicion alos documentos que contengan asuntos confidenciales y que hayan sido
preparados por € asesor de patentes'y su cliente. Podria aducirse también que los
documentos que estén en posesion en las partes en un juicio no estan por lo general
supeditados ala obligacion de ponerlos adisposicion en virtud de lalegislacion en materia de
Derecho procesal civil de un gran nimero de paises del common law y, por consiguiente,
habria de respetarse la preservacion de esos documentos en los tribunal es de otros paises. La
dificultad préctica a ese respecto reside en e hecho de que no existe certidumbre alguna que
permita determinar si € juez de un pais del common law estaria dispuesto a aceptar uno o
varios argumentos en favor de la no divulgacion de comunicaciones confidenciales en virtud
del principio del secreto profesional.

260. No fatan los que aducen que en el actual mundo globalizado en el que yano existen
fronteras es menester instaurar un sistema de patentes eficaz y a a cance de todosy que en €
se consagre la prerrogativa del secreto profesional entre clientes y asesores juridicos/abogados
de patentes. A ese respecto puede plantearse la cuestion de determinar si no seria necesario
fomentar una mayor convergencia entre las normas de unos y otros paises, en € sentido de
combinar lanocion de “obligacion de secreto profesional” con lanocién de “prerrogativa del
secreto profesional”, estableciendo una Unica norma en materia de prerrogativa paralos

122 Akihiko Haray Yasunobu Sato: “Attorney-Client privilegein the U.S. and its Applicability to
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asesores de patentes.

261. Incluso en e pequefio nimero de paises que son objeto de resefia en los estudios de
paises se observa que las normas en materia de pruebas, el alcance de la proteccion de la
confidencialidad, |as profesiones que se prestan ala proteccion de la confidencialidad y €
tratamiento de |os asesores de patentes fuera de las fronteras nacionales asi como los
requisitos en materia de formacion juridica difieren de un pais aotro. Muchas de esas
cuestiones van més alla de la proteccion por patente o de los litigios en materia de patentes y
tienen que ver con los procedimientos judiciales en e plano nacional, que reflgjan la
estructura y latradicion juridicafundamental de cada pais. Por consiguiente, no parece ni
préctico ni realista aspirar a una norma uniforme que pueda entrafiar cambios fundamentales
en los sistemas judiciales nacionales.

262. Por otro lado, lainseguridad juridica en relacion con €l tratamiento de las

comuni caciones confidenciales entre asesores de patentes y sus clientes en loslitigiosen la
esfera de las patentes puede incidir en la calidad de los servicios que prestan |os asesores de
patentesy en los juicios en esaesferaen € plano internaciona. Si se estudian de cercalos
problemas esenciales que se plantean anivel internacional, se observa que unadelas
preocupaciones principales es e reconocimiento de la confidencialidad en |os demas paises.
Huelga decir que cuanta mas similitud haya entre las leyes de unos y otros paises, mas fécil
sera aceptar las comunicaciones confidenciales de los demés paises. No obstante, no cabe
deducir que la uniformidad entre las |eyes de unos y otros paises sea un requisito paradar con
unasolucion alos problemas que plantea e reconocimiento internacional de la
confidencialidad entre clientes y asesores de patentes.

263. Teniendo eso presente, la siguiente medida que habria de tomarse seria, quizas, estudiar
mas de cerca como se enfoca lainformacion confidencial en unos y otros paises con respecto
alos asesores de patentes, sin aspirar, |6gicamente, ala uniformidad internaciona en las
legislaciones en materia de pruebas, el Derecho procesal civil/penal y los requisitos en lo que
respecta alaformacion juridica de los asesores nacionales de P.l. Para profundizar en ese
examen habria que analizar cuestiones como la de determinar en qué medidala
confidencialidad de las comunicaciones entre asesores de patentes y sus clientes (ya sea por
conducto de laobligacion o de la prerrogativa en materia de secreto profesional) en un pais es
objeto de reconocimiento en otros paises y qué opciones favorecen e reconocimiento de la
confidencialidad de las comunicaciones entre agentes de patentes y sus clientes fuerade las
fronteras nacionales. Paralelamente se plantea otra cuestion fundamental, a saber, en qué
medida la obligacion del secreto profesional o la prerrogativa a ese respecto que se otorga a
los abogados debe aplicarse también alas comunicaciones entre asesores de patentes y sus
clientesen el plano nacional. En las paginas 18y 19 del documento SCP/13/4 se suministran
gjempl os de opciones para solucionar esos problemas en €l plano internacional. Esas
opciones, alas que pueden afiadirse otras, deberian ser objeto de un andlisis mas detenido por
el Comité.

264. Puede también plantearse en qué medida el reconocimiento de la confidencialidad fuera
de las fronteras nacional es puede afectar a las necesidades de |os paises en desarrollo. Delos
estudios de paises que se exponen en €l presente documento cabe deducir que la prerrogativa
y/o obligacion de secreto profesiona son principios profundamente arraigados en el sistemay
latradicion juridica de cada pais, independientemente del nivel de desarrollo tecnol6gico o
econdémico del pais de que setrate. Todo apuntaa que ofrecer las mismas condiciones alos
asesores de patentes de otros paises que a los asesores de patentes nacionales en cuanto ala
confidencialidad no iria en menoscabo de laimportancia de |os asesores nacionales de
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patentes tanto en |os paises desarrollados como en |os paises en desarrollo. Por lo general, los
asesores |ocales de patentes estén especializados en lalegislacién nacional de patentes del

pais de que se trate y tienen un conocimiento mayor acerca de las respectivas leyes y practicas
nacionales. Unade |as caracteristicas que seguiran vigentes es la flexibilidad contemplada en
tratados internacionales, por ggemplo, la que se contemplaen € articulo 2.3) del Convenio de
Paris, que autoriza alas Partes Contratantes, entre otras cosas, a exigir que los solicitantes
designen a agentes locales.

265. Cabe sefiadar que la cuestion de ofrecer la prerrogativa que se concede en e plano
nacional alos asesores de patentes alos asesores de patentes de otros paises podria plantear
cuestiones de Derecho internacional privado, en particular, lanormativa aplicable alos
asesores de patentes de otros paises que e propio.’®

266. Enlos estudios de paises del presente documento se ofrece informacién sobre el
reconoci miento de |os asesores de patentes habilitados en otros paises. Ahorabien, dichos
estudios se limitan a unos pocos paises acerca de |os cuales se disponia de informacion
procedente de fuentes publicas. En lamedidaen que los miembros del SCP deseen obtener
mas informacion en materia de précticas nacional es, sera menester una mayor cooperacion
con los Estados miembros.

[Fin del documento]

12 James McCornish: “Foreign Legal Professional Privilege, A New Problem for Australian

Private International Law”, 2006, Sydney Law Review, Vol. 28, 297.



