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INTRODUCCION

Agradezco la oportunidad que me da la Facultad de Derecho de la Universidad
Catolicade Valparaiso para que dentro de este Congreso Chileno de Derecho Priva-
do pueda hablarles sobre un tema poco tratado en nuestro pais. Me refiero a la
relacion existente entre la propiedad intelectual y la competencia.

Para nadie es un misterio que el tiempo que se dedica a tratar el tema de la
propiedad intelectual en nuestras facultades de derecho es muy breve, y en algunos
casos incluso inexistente. Por su parte, a derecho de la competencia, si bien en
general se le dedicamas tiempo en los claustros universitarios, debemos reconocer
que su andlisis, también es relativamente superficial.

Teniendo presentelo anterior, facil esconcluir que pocos autores en Chile se han
detenido aanalizar como y por qué se relacionan la propiedad intelectual y lacom-
petencia.

En genera los jueces y los miembros de las comisiones antimonopolios, asi
como hosotros los profesores nos limitamos a sefialar que las normas sobre la pro-
piedad intelectual otorgan un monopolio legal a determinadas personas por las ra-
Zones que mas adelante sefialaremas, y que constituyen una excepcion alas reglas
delalibre competencia.

Mi intencién en esta exposicion es solamente entregar al gunos antecedentes para
que Uds. puedan reflexionar sobre esta relacion entre propiedad intelectual y com-
petencia, queloslleve adesarrollar mucho mas este temaque ami juicio es particu-
larmente importante en un pais como Chile en vias de desarrollo.

La lamentable pobreza doctrinaria y jurisprudencial existente en nuestro pais
sobre este tema necesariamente me hallevado a buscar antecedentes en el derecho
comparado. Y dentro de este derecho, he elegido a Estados Unidos, ya que es un
pais donde lacompetenciay la propiedad intelectual se han desarrollado de manera
impresionante. Ademés, ladiscusion doctrinariay jurisprudencial que ha motivado
este desarrollo, creo, que es muy Util de tener presente para €l caso chileno. Otro
modelo que seriaigualmente interesante de analizar, y que por razones de tiempo he
tenido que dejar de lado esla Union Europea. La Unién Europea al igual que Esta-
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dos Unidos hatenido que resolver una serie de problemas que se producen entre el
derecho de la competenciay |a propiedad intelectual .

Sin perjuicio de lo anterior, y con €l objeto que no me consideren sélo como un
profesor «sometido al imperio yankee» permitanme sefial arles algunas normas del
derecho positivo chileno que reconocen la vinculacidn gque existe entre la compe-
tenciay la propiedad intelectual.

Convencion de Paris: (Decreto N°425 Diario Oficial 30 de septiembre 1991).

Art. 1 N°2: Laproteccién delapropiedad industrial tiene por objeto |as patentes
de invencion, los model os de utilidad, los dibujos 0 modelos industriales, las mar-
cas de fabrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, lasindi-
caciones de procedencia o denominaciones de origen, asi como la represion de la
competencia desleal.

Art. 10 bis (Competencia desleal)

1) Los paisesdelaUnion estan obligados a asegurar alos nacionales de los paises
de la Unién una proteccion eficaz contra la competencia desleal.

2) Constituye acto de competenciadesleal todo acto de competenciacontrario alos
usos honestos en materiaindustrial o comercial.

3) En particular, deberan prohibirse:

1. Cualquier acto capaz de crear una confusion, por cualquier medio que sea,
respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de
un competidor.

2. Lasaseveracionesfalsasen el gjercicio del comercio, capaces de desacreditar
el establecimiento, los productos o laactividad industrial o comercial de un compe-
tidor.

3. Lasindicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el gjercicio del comercio,
pudieren inducir al publico a error sobre la naturaleza, el modo de fabricacién, las
caracteristicas, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

D.L. 211 (Decreto Ley sobre Libre Competencia): Articulo 4 inciso 1: No podra
otorgarse a los particulares la concesion de ninglin monopolio para el gjercicio de
actividades economicas, tales como extractivas, industriales, comerciales o de ser-
vicios.

Art. 5: Sin perjuicio delo establecido en la presente ley, continuaran vigenteslas
disposiciones legales y reglamentarias referidas a las propiedades intelectual e in-
dustrial.

LaComision Resolutiva podra solicitar lamodificacion o derogacion de precep-
tos legales o reglamentarios, incluso |os sefialados en este articulo, en cuanto limi-
tando o eliminando la libre competencia, los estime perjudiciales para €l interés
comun.

Ley 19.039 (Ley sobre Privilegios Industriales):
Art. 20: No pueden registrarse como marcas.

j) Las contrarias al orden publico, ala moral y a las buenas costumbres, com-
prendidas en éstas | os principios de competencia leal y ética mercantil.

Art. 96 del Reglamento de la Ley 19.039: «Cualquier persona interesada en ob-
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tener unalicenciano voluntaria, recurriraala Comision Resolutivadel Decreto Ley
No. 211 de 1973, que sera el organismo competente para otorgarla.

- El hecho quelaley otorgue derechos exclusivos de un tipo monopdlico aparece
como contradictorio con el principio fundamental de la competencialibrey abierta
en los negociosy en lasideas. ¢COmo solucionar esta aparente inconsistencia?

A mi juicio, una respuesta apropiada a esta interrogante, debe reconocer, alo
menos, la existencia de los siguientes principios, que paso a exponer:

1. PRINCIPIO DE LA LIBRE COMPETENCIA

- Hoy la economia norteamericana, a igual que la chilena, me atreveria a decir, es,
en general, un compromiso entre dos extremos del espectro econémico. En un ex-
tremo estd el completo «laissez faire» (una politicadonde el Estado deja sus manos
afueraen relacion alos negocios). En el extremo opuesto estala socializacion y un
completo control por parte del Estado acerca de |as decisiones comerciales.

- Lasleyes antitrust en Estados Unidos (Sherman Act) son unaformade regular
la competencia que ha contado por mucho tiempo con el apoyo de la Corte Supre-
ma.

- La Corte Suprema de Estados Unidos ha sefialado que ve a la Sherman Act
como «disefiada para ser una compendio de la libertad econdmica orientada a pre-
servar lalibre competencia como laregla del comercio»t

- LaCorte Suprema, asimismo haenfatizado que «la premisabésicadelaecono-
mianorteamericanaes quelairrestrictainteraccion delasfuerzas competitivasen e
largo plazo logrardla mejor asignacion de recursos, |0s precios mas bajos, lamejor
calidad, y lamayor cantidad de progreso material, proveyendo al mismo tiempo un
ambiente conducente ala preservaci6n de lasinstituciones democréticas politicas y
sociales».?

«Las leyes antitrust, en general, y la Sherman Act, en particular, son la Carta
Magna de la libre empresa. Ellas son tan importantes para la preservacion de la
libertad econdmicay nuestro sistema de la libre empresa como la «Bill of Rights»
lo es parala proteccion de nuestras libertades fundamental es.»®

- Pero €l concepto de libertad econémica no significa que el (Estado) y laley
deben dejar de interesarse en asegurar que un competidor no interfiera con laliber-
tad de otro. Laley actlia como un arbitro para asegurar la debida lealtad (fairness)
en lalucha competitiva.

- Friedman: «La existencia de un mercado libre no elimina obviamente la nece-
sidad de un Estado. Por el contrario, el Estado es esencial tanto como un foro para
determinar «las reglas del juego» como un éarbitro para interpretar y ejecutar las
reglas que se decidan.»*

1 Northern Pecific R.R. Co. v. United States, 356 U.S. 1,2 L .Ed. 2d 545, 78 S.Ct. 514 (1958).
2 Northern Pacific R.R. Co. v. United States, 356 U.S. 1,2 L.Ed. 2d 545, 78 S.Ct. 514 (1958).

3 United Statesv. Topco Associates, Inc., 405 U.S. 596, 31 L.Ed.2d 515, 92 S.Ct. 1126, 173
USPQ 193 (1972).

4 Friedman, Capitalism and Freedom 15 (1962).
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- Al fina del siglo XVIII, Adam Smith popularizé el término «laissez faire»
como una advertencia alos administradores estatal es que no se mezclaran en asun-
tosindustriales.

- Sus teorias han sido caracterizadas como una forma de «Darwinismo social»
donde muestra a un mercado donde el mejor sobrevivira

-Fundamental en lateoriadel «laissez faire» son estas dos premisas que fueron
generalmente aceptadas por lostribunales (1) El bienestar econémico de los consu-
midores es el objetivo general de la actividad econémica. (2) La competencia ayu-
daramés alograr ese objetivo que la proteccion estatal.

- Adam Smith consideraba al poder monopdlico como la antitesis de la compe-
tencia

- Unade sus principales criticas al monopolio eraque con este sistema, €l precio
que se obtenia era siempre el mas alto que se lograba de los compradores. En cam-
bio, con la libre competencia se termina en un precio que es el més bajo que los
vendedores pueden normal mente soportar, y al mismo tiempo mantener su negocio.

- El poder monopdlico es o opuesto a la competencia porque la caracteristica
basica de la competencia efectiva es que ningun vendedor o grupo de vendedores
actuando conjuntamente, tienen el poder de elegir su nivel de utilidades producien-
do menosy cobrando mas.

- La esencia de la competencia es liberar al comprador del poder monopdlico,
dandol e acceso a fuentes alternativas de un producto.

- Laotravisién es que € poder monopdlico es neutro si se alcanza a través de
una habilidad superior, eficiencia y vision. Esto es, una empresa con un poder
monopdlico obtenido de esta manera debe ser felicitada si es eficiente en vender
productos que los consumidores desean a precios que ellos quieren pagar.®

- Laantitesis entre competenciay monopolio es en ciertamaneraunasimplifica-
cion. De hecho, lamayoria de las situaciones econdmicas son una combinacion de
competenciay monopolio, que coexisten en diferentes grados.

2. PRINCIPIO DE LA LIBERTAD PARA COPIAR E IMITAR

- Un corolario de la paliticade lalibre competencia econémicaes el principio dela
libertad de copia de las cosas que estan en €l dominio publico.

- Lalibertad de copiay laimitacion son lareglageneral, y los derechos exclusi-
vos como las patentes, las marcas y |os derechos de autor son la excepcién.

- Como lo sefal6 el juez norteamericano Brandeis: «Laregla general del dere-
cho es que la més noble de las producciones humanas, € conocimiento, las verda-
des demostradas, las concepciones y derechos pasan a ser, después de comunicarse
voluntariamente a otros, libres como el aire para el uso comiin.®

- En 1989, la Corte Supremade Estados Unidos en €l caso delos «Bonito Boats»
restablecio que el principio de lalibre competencia es €l precepto béasico, mientras

5 Mc Carthy on Trademarks. p. 1-10.

6 International News Servicesv. Associated Press, 248 U.S. 215, 63 L. Ed. 211, 39 SCt. 68,
2A.L.R. 293 (1918) (dissent).
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gue los derechos exclusivos en propiedad intelectual son las excepciones: «Lalibre
explotacién delasideas seralaregla, respecto de lacual 1a proteccion de una paten-
tefederal eslaexcepcion. Masalln, el objetivo final del sistemade patentes estraer
nuevos disefios y tecnologias a dominio publico a través de su divulgacion. En
cierta manera, las leyes federales sobre patentes deben determinar no solo lo que
esté protegido, sino también lo que esta libre para que todos lo puedan usar».”

- En el caso «Bonito Boats», la Corte Suprema continuamente enfatiza laimpor-
tancia de hacer un balance informado entre la libre competenciay la competencia
leal, esto es, entre la politicadel dominio pablico y la politicade la propiedad inte-
lectual.

- Expresando este mismo principio, el Juez norteamericano Rich ha observado
que «existe un derecho fundamental a competir por medio de la imitacion de un
producto de un competidor, y que este derecho solo puede ser temporal mente prohi-
bido por las leyes de patentes o de derecho de autor».?

- En caso delitigio, la parte que invoca un derecho exclusivo de propiedad inte-
lectual tiene inicialmente el peso de la prueba de la validez de sus derechos y su
infraccion. El competidor que imita o copia no tiene que probar inicialmente que lo
que esta usando esta en el dominio publico.

- En ausencia de derechos exclusivos legalmente definidos, la imitacion y la
copia son permitidas, y de hecho incentivadas, como un elemento esencial de la
libre competencia.

- El interés publico en que exista competencia supera cualquier otro interés que
existaen otorgar unarecompensapor lacreatividad en hacer un producto atractivo, a
menos que un competidor que copiael producto transgredalaley, como por g emplo,
confundiendo a los consumidores en cuanto ala fuente u origen de los productos.®

- Gran parte deladiscusion en articul os, publicacionesy sentenciasjudiciales se
da en términos si un imitador acusado ha transgredido o no un derecho exclusivo
vélido de propiedad intelectual .

- Copiar algunas veces es denigrado sefialando que es algo inherentemente in-
moral, desleal eilegal. En general, tendemos a pensar que la persona que copia es
un piratay que toda copia o imitacion comercial debe ser unaformailegal de com-
petencia.

- Pero esto no es asi. De hecho, la copia legitima es en gran parte lo que hace
funcionar a una economia de libre mercado. El competidor exitoso ofrece un pro-
ducto idéntico o equivalente a un precio més bajo o con mayor calidad.’?

- Es muy importante destacar que no existe nadailegal o moralmente reprocha-
ble acerca de copias exactas de cosas que estan en el dominio publico.

- Esunafalacia sefialar que porque son necesarios algunos derechos exclusivos
de propiedad intelectual como un incentivo paralainnovaciény la calidad, que se
siga como consecuencia que mas amplios derechos de exclusién serian mejores
parala economia. Como lasa en la sopa, puede haber mucho de una cosa buena.

7 Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc., 489 U.S. 141, 103 L. Ed. 2d 118, 109 S Ct.
971, 9 USPQ2d 1847 (1989).

8 Inre Norton-Norwich Products, Inc., 671 F.2d 1332 USPA 9,12 (CCPA 1982).
® Mc Carthy on Trademarks. P. 1-53.
1 Mc Cathy on Trademarks p. 1-54
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- Como consecuencia de lo anterior, es permitido en una economia competitiva
que el «second comer» trate de capturar todo |o que pueda del mercado del innova-
dor. Lalimitacion es que esa competenciano puede ser obtenidainfringiendo dere-
chos exclusivos o confundiendo a los clientes que compren equivocadamente €l
producto, pensando que pertenecen al primer competidor.

- Ser e primero en una industria en adoptar o crear una determinada moda no
origina, sin embargo, un derecho en &l «common law» de un uso exclusivo de esa
tendencia dentro de esaindustria.

- Sin embargo, todo lo anterior no significa que sea facil hacer la distincion
crucia entre imitacion «leal» (fair) e infraccion desleal de derechos validos.

- LaCorte ha enfatizado que «Compartir €l «good will» de un articulo no prote-
gido por una patente o unamarcaes el gercicio de un derecho poseido por todos, y
que en su libre gjercicio el publico consumidor esta profundamente interesado.»*?

- La Corte Suprema norteamericana ha dicho, ademas, que «La ley federal re-
quiere que todas las ideas en la circulacion general se dediquen a bien comdn, a
menos que estén protegidas por un derecho exclusivo legal valido como los que
otorga una patente, unamarcay €l derecho de autor.®®

- El dominio publico es el estado de unainvencion, trabgjo creativo, simbolo comer-
cial, u otra creacion que no es protegida por ninguna forma de propiedad intelectual

- Podemos decir una cosa esta en el dominio publico sdlo en caso que no exista
un derecho de propiedad intelectual que la proteja.

- El hecho que sdlo unaforma de derecho de propiedad intelectual no cubrauna
determinada creacion no permite saltar a la conclusion que la creacion esté en e
dominio publico. El hecho que una compariia no sea duefia de unaformade propie-
dad intelectual no significa que carezca de dominio de otra forma de propiedad
intelectual en el mismo articulo, creacion o simbolo de comercio.

- Uno no puede llegar ala conclusién de que cualquier item esta en el dominio
publico, sino sdlo hasta que uno haya revisado cuidadosamente todas las areas de
derechos exclusivos.

- Hay muchas situaciones de hecho en el &rea de |la competencia desleal que
involucran el acto de copiar o imitar por parte del demandado. Por € emplo, copiar
un signo comercial (unamarca); copiar unaidea del negocios confidencial (robo de
secretos comerciales).

3. PRINCIPIO DE LA COMPETENCIA LEAL:

El Restatement (Third) eX CompetenciaDesleal (Unfair Competition) delalegisla:
cion norteamericana declara como la piedra angular de laley de competencia des-
leal el derecho acompetir, derecho que también eslapremisafundamental del siste-
ma de lalibre empresa.

1 Keystone Camera Products Corp. v. Arisco Photo Optical Corp., 667 F. Supp. 1221, 3
USPQ 2d 1797 (N.D. Il1. 1987).

12 Kellog Co. v National Biscuit Co. 305 U.S. 111, 83 L. Ed. 73, 59 S. Ct. (109) 1938.
1 Lear, Inc. v. Adkins, 395 U.S. 653, 23 L. Ed. 2d. 610, 89 S. Ct. 1902, 162 USPQ 1 (1969).
14 Mc Carthy’s Desk Encyclopedia of Intellectual Property 271 (1991).
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Qué es la competencia desleal:

- Lacompetenciadesleal para€l derecho norteamericano esun «tort» comercial.

- Es muy dificil definirlo, por no decir imposible.

- El derecho norteamericano ha establecido un nivel minimo de «fairness» (leal-
tad) en la competencia.

- La palabra desleal no es mas precisa que muchos otros términos legales cuyo
propdsito es dar discrecion aun juez, como por ejemplo, «razonable», «adecuado».

- Los tribunal es norteamericanos han tenido poco éxito en definir «xcompetencia
desleal» en forma abstracta.

- Cuando un profesor le pregunté a un alumno que estudiaba derecho que por
favor le definiera qué era «competencia desleal», él respondi6: «Bueno, me parece a
mi que los tribunales tratan de detener a las personas que juegan con trucos sucios
(«playing dirty tricks»). El comentario del profesor fue que uno puede pasar semanas
leyendo librosy casosy encontar muchas defini ciones menos satisfactorias que éstan.

- Lacompetencia desleal no es una «cosa» objetivay no tiene unarealidad obje-
tiva. Es un mero concepto intelectual .

- El término competencia desleal usado para describir una clase genérica de
actividades comerciales es demasi ado abstracto y subjetivo cuando se le desvincula
de gjemplos concretos. Es mejor definirlo caso a caso.

- Lacompetencia desleal también tiene una dimension internacional. En €l arti-
culo 10 bis de la Convencion de Paris, |as naciones que la han suscrito (entre ellas,
Chile) se obligan aasegurar la efectiva proteccion en contra de la competencia des-
leal, y define competencia desleal como «todo acto de competencia contrario alos
usos honestos en materia industrial 0 comercial».

- El mismo articulo, como ya hemos visto, prohibe tres tipos especificos de com-
petencia desleal: Cualquier acto capaz de crear una confusion, por cualquier medio
que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial 0 comer-
cia de un competidor; aseveraciones falsas que desacrediten a un competidor; y las
indicaciones que pudieren inducir al publico a error sobre la naturaleza, el modo de
fabricacion, las caracteristicas, la aptitud en el empleo o lacantidad de los productos.

- No se puede establecer unareglainflexible paradeterminar qué conducta cons-
tituye competencia desleal.

- Una Corte de Apelaciones en Estados Unidos ha sefial ado que «seriaimposible
hacer un listado por adelantado de todos los actos y conductas que debieran prohi-
birse, ya que las préacticas de negocios fraudulentas o desleales sdlo tienen como
limitacion la creatividad y €l ingenio humano.»

- Por su parte, €l Congreso norteamericano sefial 6 que «es imposible dar defini-
ciones marcos que engloben a todas las précticas desleales. No hay limite alain-
ventiva humana en este campo. Aun cuando todas las précticas desleales fueran
especificamente definidas y prohibidas en un determinado momento, seria necesa-
rio comenzar inmediatamente todo de nuevo. Si el Congreso adoptara este sistema
de definiciones seria unatarea sin fin.»*®

%5 Peopleex rel. Mosk v National Research Co., 201 Cal App. 2d. 765, 20 Cal Rptr. 516, 133
USPQ 413 (3d dist. 1962).

% H.R.N° 1142, 63 rd Cong 2d Sess. 18-19 (1914).
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Intentos judiciales para definir o que es competencia desleal:

- Muchos jueces buscando la piedra angular de lo que es la competencia desleal
han recurrido a frases como que |o que se esta tratando de proteger son «principios
de honestidad tradicional es (old-fashioned). Sin embargo, esigual de dificil de de-
terminar cudles son los limites de «old-fashioned honesty como intentar saber qué
significa «old-time religion» (religién ala antigua).*”’

- Cuando alos jueces se les solicita extender los limites de |la competencia des-
leal, ellos recurren a sus propias concepciones de lo que es justo (fair) y honesto.

- Tratando de encontrar una guia en materia de competencia desleal, los jueces
han recurrido a conceptos como «la regla del juego limpio (the rule of fair play),
«actos que son contrarios alabuena conciencia», «medios que chocan | as sensibili-
dades judiciales», «La cosa decente para hacer en el comercio», «principios de ho-
nestidad y fair dealing» y «promover el juego limpio (fair play).t®

- Sin embargo, estas caracterizaciones subjetivas sirven poco de guia o de pre-
diccion en materia de derecho de competencia desleal.

- Quizés la naturaleza indefinida de los limites de la competencia desleal fue
mejor expresada por un juez norteamericano que sefial 6 que «Es féacil decir si la
conducta del defendido fue limpia (fair) o sucia (foul). A esta ley se le ha dado el
nombre apropiado de competencia desleal. Uno puede sentir la deslealtad mejor de
lo que uno puede expresarla desde la testerax.®

- Lo anterior suenamuy parecido aladefinicion de «hard core pornography» del
juez Stewart: «La conozco cuando laveo» (I know it when | seeit).®

- La Juez O’ Connor, miembro de la Corte Suprema norteamericana, limita la
competenciadesleal, ala proteccion de los consumidores de la confusién en cuanto
al origen de los productos o servicios. Este concepto excluye importantes areas de
competencia desleal como la publicidad engafiosa, la dilucién, el robo de secretos
comerciales.?

- Sélo los jemplos concretos haran del término competenciadesleal y del inclu-
so més amplio practicas desleales de comercio, elementos Utiles para e derecho.
Esto implica un andlisis detallado de las areas de | as patentes, marcas comerciales,
secretos comerciales, etc.»*

Algunos gjempl os de competencia desleal:

- Infraccion de marcas comerciales.

- Dilucién del «good will» en las marcas comerciales.

- Uso de nombres de sociedades, negocios y de profesionales que sean confusa-
mente similares.

- Uso de titulos de obras literarias que se presten a confusion en otras obras
literarias 0 en articulos comerciales.

17 Radio Shack Corp. v. Radio Shack Inc., 180 F. 2d 200, 84 USPQ 410 (7th Cir. 1950).
18 Mc Carthy on Trademarks p. 1-19.

1 Champion Spark Plug Co. v. Champion, 23 F. Supp. 638 (D.C. Mich 1938).

2 Jacobelli v. Ohio, 378 U.S. 184, 12 L. Ed. 2d 793, 84 S. Ct. 1676 (1964).

2L Mc Carthy on Trademarks p. 1-22.

2 Mc Carthy on Trademarks p. 1-22
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- Lasimulacion de un envase o la configuracion de un producto o € envoltorio
del mismo.

- Representaciones falsas y publicidad falsa.

- El robo de secretos comerciales.

- Mandar cartas de cesar o desistir del uso de una patente (infraccion de patente)
antes que haya sido otorgada la patente.

- Lo que si esclaro es que hay muchas habitaciones en la casa del derecho dela
competencia desleal.

Seguridad juridica versus Justicia en el Derecho de la Competencia Desleal:

- Como hemos visto, laseguridad juridica en esta &rea no es tan grande como en
otras que estan reguladas por leyesy cédigos especificos.

- Asimismo, «Competenciadesleal» en €l sentido subjetivo, no legal, de un hom-
bre de negocios tiene poca relacion con su uso legal.

- El sistema competitivo tiene absol utamente incorporadala posibilidad que fra-
case alguna persona o compafiia determinada. Aqui en Chile, por ejemplo, hemos
escuchado la frase «mercado cruel».

- Un empresario que esté fracasando en el mercado es muy probable que veala
conducta de sus competidores como «desleal» aun cuando €l fracaso se deba solo a
ineficiencia o reaccionestardias frente alas necesidades y gustos siempre cambian-
tes de los consumidores.

- En este respecto, lademanda del consumidor es un indicador que no perdona.

- El abogado tiene un deber de informar a su cliente sobre lo que los tribunales
consideran como conducta de negocios leal y desleal. Sin embargo, debe hacerle
presente que €l juez, en definitiva, decidiralo que es competencia desleal.

- Debido a que es €l juez €l que tiene la Ultima palabra para definir o que es
competencia desleal, quizas la definicion mas realista es aquélla que sefialé que
«competenciadesleal consiste en vender productos por medios que afecten las sen-
sibilidades judiciales».?

- Es més fécil definir las especies particul ares de competencia desleal. El dere-
cho de marcas, la publicidad falsay la apropiacién indebida son solo especies del
género en que se pueden dar situaciones de competencia desleal.

- Cuando serealiza €l trabajo de asesor en estas materias, el abogado debe saber
gue €l standard legal de «fairness» en lacompetenciano es nadamas que un reflejo
de conceptos de fairness desde un punto de vista socioldgico, econdmico y ético.
Precisiones judiciales de estos conceptos estan sujetos a cambio con los tiempos.

- Histéricamente, la competencia desleal comenz6 como un apéndice de laley
de marcas.

- En el temprano «common law», competencia desleal equivalia a «passing off»
o0 «palming off» (hacer pasar) el producto de uno por el producto de otro vendedor
por medio de un etiquetado, empague o publicidad similar. Este «passing off» toda-
viaes unaforma sustancial de competencia desleal.

- El derecho de la libre competencia se ha desarrollado como un instrumento
flexible para controlar 10s excesos de un sistema de mercado en constante gjuste al
tener que adaptarse a los cambios sociales, politicos y econémicos.

B Margarete Steiff, Inc. v. Bing, 215 F. 204 (D.C.N Y. 1914).
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- Esta flexibilidad permite a abogado la oportunidad de basarse en diversas
corrientes de pensamiento acercade o que esleal para persuadir aun juez de obte-
ner unacierta definicién delo que eslalealtad y lo que eslamoralidad econémica.

- «Lacompetencia desleal, quizés mas que cualquier otro campo en el derecho,
necesariamente envuelve un equilibrio de intereses. No importa cuan devotos sea-
mos de lafilosofia de la competencia como el mejor instrumento del control econd-
mico en una sociedad democrética; todos reconocemos que ella debe ser conducida
dentro de limites para que no se destruya a si misma. Por lo tanto, hay ciertas préac-
ticas que por consenso comun han sido puestas més alla de lo que es un comporta-
miento competitivo en los negoci0s.»?*

- Delamismamanerauna Corte del Estado de NuevaYork ha sefialado que «La
base tedrica del derecho de la competencia desleal es oscuro, pero el nacimiento y
crecimiento de estaramadel derecho es clara. Es un g emplo persuasivo delacapa-
cidad delaley paracrecer como respuesta alas necesidades éticas y también econo-
micas de |la sociedad. Como resultado de este amplio «background», el concepto
legal de competencia desleal ha evolucionado como una ampliay flexible doctrina
con una capacidad para mayor crecimiento para adaptarse a las condiciones cam-
biantes. Reiteramos que no se puede entregar una lista completa de las actividades
que constituyen competencia desl eal ».°

- El nivel delealtad en larivalidad competitiva por el dinero de los consumido-
res hallegado através de un largo proceso de decisiones caso a caso que caracteri-
zan el common law. Este proceso todavia se estallevando acabo, y loslimitesdela
lealtad de hoy no son necesariamente aguellos del mafiana.

- Parece apropiado sefidlar que el derecho de la competencia desleal es un cam-
po dindmico y en constante desarrollo del derecho.

- Lafalta de un precedente no debe ser un obstaculo para un reclamo de compe-
tenciadesleal.

- Sin embargo, lo anterior no significaque &l poder judicial tengaunadiscrecion
ampliapara determinar y € ecutar sdlo nociones subjetivas de «orden publico» bgjo
el disfraz del «derecho de competencia desleal».

- Como lo sefid6 la Corte del Tercer Circuito en Estados Unidos. «Evitar €l
engafio o la confusion es en si mismo algo en favor del interés pablico. El interés
publico no esalgo quelostribunalesy jueces puedan saber sintiendo las vibraciones
del cosmos. Por el contrario, esago que sereflegjaen laley».?®

- Muchostribunalesy el Restatement han sefialado que el derecho de la compe-
tencia desleal haido exigiendo y logrando «progresivamente estandares més altos
de ledtad o moralidad comercia en los negocios».

La moralidad comercial como la piedra angular del Derecho de la Competencia
Dedleal:

- Laposibilidad de actos que constituyan competencia desleal, como |o hemos

2 Handler, «Sharing in Product Goodwill aTort or a Constitutional Privilege?, 64 Colum. L.
Rev. 1183, 1186 (1964).

% Dior v. Milton, 9 misc. 2d. 425, 155 N 'Y S. 2d 443, 110 USPQ 563 (1956).

% SK & F, Co. v.. Premo Pharmeceutical Laboratories, Inc., 625 F. 2d. 1055, 206 USPQ 964
(3d Cir. 1980).
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sefialado, solo estalimitada por lainventivay creatividad de los hombres de nego-
ciosinmersos en las presiones de larivalidad competitiva.

- «Laincalculable variedad de précticas il egal es denominadas como competen-
ciadesleal esproporcional alailimitada creatividad que empresarios muy agresivos
y piratas comerciales llevan ala practica».?”

- Ladefinicion de un nivel de competencia desleal ha sido determinada a través
de una mezcla de éticas, teoria econdémica, la «ética protestante», y un vago senti-
miento judeocristiano de lo que es leal.

- El derecho delacompetencia desleal es probablemente Uinico en el sentido que
muchos jueces no son reacios arevelar que ellos aplican sus propias concepciones
de «moralidad» al decidir un caso complicado.

- «Los tribunales no pueden corregir todas | as practicas desleal es que se traigan
asu atencién, asi como loslegisladores no pueden através de lalegislacion corregir
todos los males social es».

- Los resultados anteriores pueden ser racionalizados en €l sentido que lainmo-
ralidad comercia tendra su justa recompensa si no en este mundo, quizés en €l
préximo.

- «Hastaquelagente llegue aser mascivilizaday éticaen sustransacciones, nos
tendremos que contentar con € pensamiento bien fundamentado que en el largo
plazo esa «selfishness» (avaricia, egocentrismo) tiene dentro de ella misma las se-
millas de su propiadestruccion, y que el éxito en el mundo de | os negocios como en
cualquier otra parte se construye en principios morales correctos.»?

Explicaciones sicoldgicas para la competencia desleal:

- En ciertamanera el proceso competitivo es solo una sublimacion delasfuerzas
basicas agresivas del ser humano.

- «...egoismo, codicia, y destruccion son parte de la estructura humana, y €l
sistema econémico de la empresa competitiva, lejos de crearla, sdlo las canalizaen
direcciones que son, en el peor de los casos, mucho menos nocivas que las salidas
que de otra manera encontrarian, y en el mejor de los casos muy Utiles. Sin esta
canalizacion econdmicael mundo en que estariamos viviendo no seriael reino dela
pacificacion, sino de la selva.»®

- Con estavision del proceso competitivo, no sorprende encontrar excesos en el
mismo. Estos excesos son catalogados como «competencia desleal» por laley, lo
gue es un reconocimiento legal que restricciones externas son necesarias para con-
trolar los excesos en lacompetencia que resultan de | as agresi ones béasi cas humanas
y que la competencia «canaliza.

- El psicologo Eric Fromm haconcluido que el auge de un mercado libre compe-

27 Ronson Art Metal Works, Inc. v. Gilson Lighter Mfg Co., 3App Div. 2d. 227, 159 N. Y. S.
2d. 606, 112 USPQ 489.

% Philadelphia Dairy Prodcuts, Inc. v. Quaker City Ice Cream Co., 306 Pa 164, 159A. 3, 84
A.L.R. 466 (1932).

2 Philadelphia Dairy Prodcuts, Inc. v. Quaker City Ice Cream Co., 306 Pa 164, 159 A. 3, 84
A.L.R. 466 (1932).

% Waeldar, Basic Theory of Psychoanaliis 136 (Schochen ed. 1964), 136 - 137 (International
University Press ed. 1960).

331



titivo despierta sentimientos personal es de inseguridad, aislamiento y ansiedad.®!
- Esainseguridad personal y ansiedad, no es raro que se convierta en formas de
competencia sumamente agresivas.

Dafios en la competencia:

- Los vendedores que son competidores entre si pelean entre ellos por |os pesos
delos consumidores. Para obtener estos pesos, |os vendedores de productosy servi-
cios deben gastar sumas significativas en publicitar el signo comercial de su pro-
ducto, que nosotros denominamos «marca comercial».

- Los vendedores deben rebajar costos, bajar precios, u ofrecer un mejor servi-
cio, por g emplo con una sonrisa.

- Lacreatividad en materia de «marketing» del vendedor sdlo esta limitada por
lainventiva de la mente humana.

- Todas estas pel eas competitivas son hechas fundamental mente por la siguiente
razon y mativacion: ganar platay poder vivir.

- Se pueden dar muchos otros motivos sicolégicos, pero € motivo de obtener
una utilidad siempre emerge como la fuerza predominante detras del proceso com-
petitivo.

- Con esta presion de obtener utilidades, tanto el pequefio empresario como el
mas sofisticado y gran € ecutivo muchas veces recurriran amétodos que observado-
res objetivos calificaran de «des eal es».

- El hecho que la competencia sea desleal 0 no, no tiene una correlacion con si
un determinado método competitivo ha causado dafio o no. En cierto sentido cual-
quier incremento en el negocio de un vendedor causa «dafio» a sus competidores.
En un mercado con unademandarel ativamente constante, el incremento en el nego-
cio de un competidor tiene que provenir de algun lado.

- El vendedor que ha perdido negociosy sufrido «dafio» en razén de la compe-
tencialea de otros no tiene causalegal parareclamar.

- Una compaiiia puede haber perdido negocios debido a productos de mayor
calidad, precios mas bajos o por servicios més amigables prestados por el competi-
dor.

- Estas empresas pueden haber sido «dafiadas», pero de unamanera que esdela
esencia de la competenciay que contribuye ala salud general de la economia.

- Esa competenciaes leal por que se basa «en [os méritos». Simplemente estan
vendiendo productosy servicios que |os consumidores desean a un precio que ellos
estan dispuestos a pagar. Este tipo de competencia leal beneficia al consumidor
tanto en el corto como largo plazo.

- El model o de un sistema competitivo no tiene como finalidad un mundo lleno
de competidores présperos y contentos.

- Como lo sefia 6 el juez Kaufman: «El proposito de la Sherman Act, sin embar-
go, no es mantener relaciones amigables entre las firmas en la misma industria, ni
fue disefiada para mantener estas firmas felices y a egres.»*

- Cuando el completo «laissez faire» estaba en su punto culminante, Lord Fry

81 Fromm, Escape from freedom 78 (Avon ed. 1965).

%2 Berkey Photo, Inc. v. Eastman Kodak Co., 603 F. 2d. 263, 53 A.L. R. Fed 768 (2d Cir.
1979).
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(un inglés) escribio: «La competencia existe cuando dos 0 méas personas buscan
tener la misma cosa; se sigue que €l éxito de uno debe ser €l fracaso del otro, y
ningun principio de derecho nos permite interferir o moderar ese éxito o fracaso en
tanto ellos se deban ala mera competencia.»®

- Obviamente el problema se presenta cuando uno trata de definir qué se entien-
de por «mera competencia» por una parte, y por «competencia desleal» por la otra.

- Existen métodos para atraer o aumentar negocios que producen dafio a los
competidores y donde la «deslealtad esta més alla de cualquier duda. Entre €ellos,
imitar una marca de un competidor para confundir a los clientes. Variaciones de
es0s actos son ilimitadas y el mercado normalmente esta produciendo nuevos dis-
positivos para confundir alos abogados y jueces.

Laissez Faire Versus el Derecho de la Competencia Desleal:

- El hecho que exista un derecho de la competencia desleal muestra que versio-
nes extremas del laissez faire de Adam Smith y del Darwinismo social de «la
sobrevivencia del més fuerte han sido extensamente modificadas por los tribunales
norteamericanos.

- Laregla de derecho hoy no es «laley de la selva» en donde s6lo el més pode-
roso e inescrupuloso competidor sobrevive.

- El eufemismo popul ar |os negocios son negoci os («businessis business») real-
mente implica que todo esta permitido. Esto no eslaley hoy.

Competencia desleal y las leyes antitrust:

Las politicas duales. Promover tanto la libre competencia como la competencia
leal:

- Laadhesién ala«libre empresa tiene como objetivo un mercado autoregulado
operando bajo €l principio de lalibertad de elegir y las rivalidades competitivas.

- Para asegurar que los acuerdos o contratos privados y acciones no interfieran
con la libre competencia, el Congreso ha aprobado y los tribunales aplicado un
conjunto de leyes conocidas como las leyes antitrust.

- Con la aprobacion de la Sherman Act en 1890, el derecho norteamericano se
embarcd en una nueva direccién para que funcionara eficazmente la competencia,
prohibiendo la monopolizacién y las combinaciones que restringieran el comercio.

- De esta manera el derecho norteamericano se desvi6 del concepto tradicional
del laissez faire entendida como una doctrina que prohibia cualquier intervencion
estatal en regular la competencia.

- Como dice un autor (Thorelli) el Sherman Antitrust Act «constituye una des-
viacién mayor de los ideales del «laissez faire» y del Darwinismo econémico. Su
intencion fue salvaguardar la libertad de la empresa en general; para alcanzar este
propésito se considerd necesario limitar en cierto grado la libertad de accion del
hombre de negocios individual o la empresax».*

- El conflicto aparente entre laissez fairey lasleyes antitrust fue destacado por el
Juez Jerome Frank: «Laissez faire o «Libre empresa» es paraddjica, ambigua. Tiene
elementos contradictorios: (a) Ll1ama a una politica de Estado de mantener las ma-

% Magul S.S. Co. v. McGregor, Gow & Co., L.R. 23 QB Div. 598 (CA). (Eng.) 1889.
% Thorelli The Fedral Antitrust Policy 1-2 (1995).
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nos afueradelos negocios. (b) También hace un llamado aunairrestrictacompeten-
cia en los negocios; pero si a la competencia se la deja sola, usualmente cede al

monopolio (como ocurrié en Estados Unidos en la Gltima parte del siglo X1X). (c)

La mantencion de la competencia llama a una activa aplicacién de la competencia
por parte del Estado a través de sus procedimientos anti-monop0licos, una politica
gue paraser seriamente administrada requiere un staff muy amplio de ejecutivos del

Estado (empleados publicos).®

- La Corte Suprema ha caracterizado alas leyes antitrust como la «Carta Mag-
na» de lalibre empresa. Y las leyes antitrust (antimonopolios) han sido colocadas
en un nivel deimportanciaigual a de la Constitucion.®

- Existe mucha confusion para saber si existe o no algunarelacion entrelasleyes
antitrust y las leyes en contra de la competencia desleal.

- En esencia estos dos set de leyes nacen de diferentes juicios éticos y sociales
sobre cual es la situacion que debiera existir en el mundo de los negocios.

- El hecho que ambos conjuntos de | eyes histéricamente hayan aparecido al final
del siglo X1X tiende a oscurecer |as reales diferencias entre ambas. Pero, no hay
duda que son diferentes. Mientras las leyes antitrust prohiben «no suficiente com-
petencia», el derecho de lacompetenciadesieal prohibe «demasiada competencia».
Sin embargo, es necesario afinar esta simplificacion.

- LaSeccion 1 del Sherman Act prohibe las combinaciones queirrazonablemente
restringen €l comercio. Adicionalmente, la Seccién 2 del Sherman Act declaraile-
gal el acto de «monopolizacion» en si mismo.

- En las secciones anti-fusiones del Clayton Act, el Congreso busco prohibir
fusiones que irrazonablemente reducen el niUmero de unidades competitivas en el
mercado relevante.

- Una segunda y diferente politica que ha pasado a ser una parte integral del
derecho norteamericano es el concepto que «all out» o una competencia absoluta-
mente sin control es en muchas situacionestan malacomo laeliminacion privadade
la competencia.

- Pero laopcién no debe ser entrela cartelizacidn por unladoy laley delaselva
por €l otro.

- Mirado de estaforma, €l derecho antimonopoliosy laley de competencia desleal
reflejan el método del sistemajudicial de preservar y alavez controlar lacompetencia.

- Ambas son complementariasy en ningun caso contradictorias o inconsistentes.
Algunos han tratado de expresar esta idea sefialando que «libre competencia» de-
biera ser modificada parasignificar «competencialeal» reflejando laidea que com-
petencia no es un concepto «libre paratodo»: La competenciaes un desideratum en
€l sistemaecondmico, pero cesade servir a bien econdmico cuando se convierte en
desleal. Lacompetencia desleal no es competenciaen € sentido mas estricto y ver-
dadero de la palabra.

- Lapremisadelalibre competencia econdmicahasido modificadapor laley de
la competencia desleal para resultar en la regla que solo la competencia leal es
economicay social mente deseable.

% Standard Brands, Inc. v. Smidler, 151 F. 2d 34, 66 USPQ 337 (2d Cir 1945).

% United States v. Topco Associates, Inc., 405 U.S. 596, 31 L. Ed. 2d. 515, 92 S. Ct. 1126,
173 USPQ 193 (1972).
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- Un competidor debe ganar en el mercado «on the merits», no por el uso de
técticas que confunden o engafian alos compradores al comprar su producto.

- Lapolitica pablica de prevenir un engafio en el consumidor esta en ciertafor-
ma incluida en el derecho de la competencia desleal, y en caso alguno ofende las
leyes antitrust, porque estas leyes nunca han exigido tolerar actos o précticas actua-
les o futuras que sean engafnosas.

Los actos de competencia desleal no son necesariamente violaciones de las leyes
anti-monoplios:

- Existe una linea de sentencias norteamericanas que ha conducido a ciertas
intromisiones dentro del dominio tradicional del derecho de lacompetenciadeslea
al encontrar una violacion a Sherman Act cuando una empresa con un poder de
mercado significativo usatrucos sucios (dirty tricks) o métodos desl eal es para me-
jorar su posicién eliminando a un rival del mercado.

- Pero la doctrina mayoritaria de las sentencias mas recientes ha sefialado que
una conducta de competencia desleal no es por este sdlo hecho unaviolacion delas
leyes antitrust.

- Lasleyesantitrust estan disefiadas para proteger €l proceso de lacompetencia,
no laprosperidad permanente de un competidor en particular. Por |o tanto, €l uso de
meétodos desleal es para sustituir aun competidor por otro no es unaviolacién delas
leyes antitrust: el demandante «debe mostrar un dafio a la competencia en general
asi como su propio dafio como competidor». De tal manera, al menos que la con-
ductadesleal cause dafio al sistema competitivo como un todo, no hay unaviolacién
antitrust.

- Perder negocios por un competidor es una consecuenciainevitable del sistema
economico que la Sherman Act fue disefiada para proteger. Algunas empresas so-
brevivirany otras no.

Casos en que se sobreponen la ley antitrust y la ley de competencia desleal:

- Por gjemplo, un cargo de monopolizacién o intento de monopolizar bajo la
Seccion 2 del Sherman A ct puede basarse en unaevidenciade «précticas predatorias»
desleal es que tienen como objetivo eliminar alos competidoresy luego cosechar las
recompensas monopolicas. Una muestrade |o anterior eslo que ocurre con la acu-
mulacion de patentes: «Una empresa puede acumular patentes en un determinado
sector con lafinalidad de bloguear la actividad inventiva de otras empresas. Si ade-
mas la empresa dominante no utilizala mayor parte de esas patentes, se puede sos-
pechar, no sin fundamento, la existencia de una cierta intencion anticompetitiva
bajo esta conducta. Sin embargo, la postura al respecto de los tribunales es tgjante.
Asi en el caso «Hazeltine», el Tribunal Supremo de los Estados Unidos afirmo que
«la mera acumulacion de patentes, no importa cuantas, no es en si misma ilegal».
En un caso posterior, se mantuvo que la acumulacion por parte de una empresa
dominante de sus propias patentes esta protegida por laley, yaque es el resultado de
los esfuerzos de la empresa en investigacion y desarrollo de nuevos productos.

En un caso reciente sereconociaque ladoctrinaestablecidaen el caso «Hazeltine»
eslaque se aplicaalos casos de patentes desarrolladas internamente por la empre-
sa, sin embargo, cabria una excepcién si la empresa hubiere adquirido poder de
mercado y €l objeto de |as patentes fuese bloquear € desarrollo y comercializacion
de ciertos productos en vez de proteger las invenciones de la empresa.
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Asi pues, €l caselaw dejaabiertalapuerta, deformaexcepcional, alaposibilidad de
gue unaacumul acion de patentes pueda ser contrariaala ShermanAct, pero no se mani-
fiestaacerca de | os requisitos necesari os para que la politica de patentes de una empresa
pueda ser atacada bajo los auspicios de la seccion segunda de la Sherman Act. Esta
opcion puede ser peligrosasi los tribunales no lainterpretan correctamente, ya que pue-
de provocar un retraso de las actividades relacionadas con lainnovacion y e desarrollo
de nuevos productos, por el temor de que éstas puedan dar lugar a una acusacion y
posterior condena por intentar bloquear la actividad inventiva de otras empresas.

Por estarazon, en €l caso «SCM», aunque el tribunal no establece los elementos
gue convertirian en abusiva la acumulacion de patentes, si serefiere a una serie de
factores que deben tenerse en cuenta por quien pretenda evaluar |os posibles efectos
anticompetitivos de esta préctica.

- Lanecesidad de mantener los incentivos alainnovacion.

- La contribucién de la empresa acusada y la de los nuevos competidores al
proceso innovativo.

- La disponibilidad de soluciones més favorables para el libre desarrollo de la
competencia econémica.

- Laposibilidad de predecir los resultados alos que dara lugar el modelo que se
proponga. Es decir, que la empresa que acumule patentes de buenafe, con la Unica
intencion de proteger |os resultados de su actividad inventiva, pueda tener la segu-
ridad de que no va a ser condenada.

Detodas formas, se puede afirmar, a modo de conclusién, que no parece proba-
ble que se produzcan excepciones a la regla de la libre acumulacién de patentes,
siempre que éstas sean el resultado de la actividad inventiva de la empresa.»®

4. PRINCIPIO DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Derechos exclusivos son un aspecto basico de gran parte del derecho. Esos dere-
chos se extienden desde el derecho personal paraque auno lo dejen solo «to be left
alone» (privacy) a derecho de propiedad en invenciones, escritos, y en marcas co-
mercialesy secretos.

Sin embargo, el politico norteamericano Thomas Jefferson sentia que «cierta-
mente un inventor deberia tener un derecho a obtener el beneficio de su invencion
por un cierto periodo... Nadie més que yo desea que la creatividad (ingenuity) reci-
ba unincentivo liberal (liberal encouragement)».

- Hasta Adam Smith admitié que derechos exclusivos podian y debian otorgarse
COMo un incentivo ainventoresy autores.

- En € caso «Graham v. John Deere Co.», la Corte Suprema de Estados Unidos
cito unadeclaracion del mismo Thomas Jefferson donde sefial aba que «el beneficio,
incluso de monopolios limitados es demasiado dudoso como para ser opuesto a su
supresion general»® . Pero luego, Jefferson favorecié una disposicion constitucio-
nal expresa permitiendo la existencia de monopolios por periodos determinados
para autores e inventores.

87 HerANDEZ, Francisco «Precios Predatorios y Derecho Antitrust», p.52 a 54
% [l Writings of Thomas Jefferson 446 (Wash. ed.)
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- Jefferson, sin embargo, rechazo lateoria del derecho natural parala propiedad
intelectual. El pensaba que los derechos exclusivos limitados no provenian de un
derecho inherente dado por Dios, sino de una creacion de la sociedad para inducir
fines deseables, tales como traer nuevas invenciones y conocimiento.

- La Corte Suprema de Estados Unidos ha sefial ado que el otorgamiento legal de
derechos exclusivos es una excepcion alaregla bésica de lalibertad de copia. «El
otorgamiento de un derecho exclusivo a unainvencién fue unacreacién delasocie-
dad en contraposicion ala naturaleza inherentemente libre de las ideas dadas a co-
nocer (reveladas) - y que no debiera ser otorgado arbitrariamente.®

- La Corte Suprema, en consecuencia, ha acogido la tesis de Jefferson (que no
hay un derecho natural). Cuando estos derechos de propiedad intelectual son otor-
gados por el Estado, esto se hace, para perseguir ciertos fines socialesy no per se
para reconocer algun derecho natural que el inventor o € hombre de negocios ya
posee.

- Estos conceptos fundamental es sobre la natural eza de | os derechos exclusivos
en materia de propiedad intelectual tienen mucha implicancia en las leyes sobre
marcas comerciales, secretos comerciales, como también en las éreas de patentes y
derechos de autor.

Las leyes que otorgan derechos exclusivos deben siempre ser analizadas como
sectores protegidos ubicados en un ambiente dominado por €l principio basico dela
libertad de copiar.

- En 1989 |a Corte Suprema de Estados Unidos sefial 6 que «L alibre explotacion
delasideas seralaregla, y su excepcion la proteccién federal de una patente. Adn
mas, €l objetivo final del sistemade patentes estraer nuevo disefiosy tecnologias a
dominio publico a través de su divulgacién. En cierto sentido, las leyes federaes
sobre patentes deben determinar no sdlo lo que es protegido, sino también aguello
gue esta libre para ser usado por todos.»*

Generalmente la parte que persigue establecer laexistenciay validez de un dere-
cho para excluir aotros de usar una creacion o comercializar unaherramientatiene
inicialmente el peso de la prueba, demostrando su titularidad sobre una de las for-
mas de propiedad intelectual, tal como una marca.

- El usuario o el competidor que ha copiado no tiene el peso de la prueba para
demostrar que lo que esta usando o copiando esta en el dominio puablico.

- Ademés € titular de la propiedad intelectual debe probar que ha habido una
infraccion a su derecho.

- Las éreas més importantes de | os derechos exclusivos de propiedad intel ectual
son latrilogia de patentes, derechos de autor (copyrights) y marcas.

- Respecto de las marcas se ha dicho que €l interés publico de copiar cede al
interés publico de prevenir confusion, equivocacion y engafio en el comercio inde-
pendiente de los beneficios que puede recibir € duefio de la marca.

- Los derechos exclusivos otorgados por las leyes en |as creaciones de negocios
de alguna forma aparecieron como equivalentes alos males del poder monopdlico.

% Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 15 L.Ed. 2d 545, 86 S.Ct. 684, 148 USPQ 459
(1966).

4 Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc., 489 U.S. 141, 146, 151, 9 USPQ 2d. 1847,
1850, 1852, 1857 (1989).
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- Pero el término monopodlico es usado en dos sentidos diversos: Para el econo-
mista, un monopolio es s6lo un estado en que un vendedor tiene un cierto grado de
control sobre el precio: it is a «price maker» rather than a «price taker» (es un crea-
dor o hacedor de precios més que un tomador de precios).

- Cualquier vendedor que tenga una curva de demanda negativa puede ser un
monopolista desde el punto de vista de la economia clasica

- Para el economista, el «poder monopdlico» es unadesignacion neutral. Pero no
asi en el derecho.

- Cuando se usa por jueces y abogados imbuidos de los principios antitrust, la
designacion de «monopolio» no es neutral: ellaimplica que los derechos de propie-
dad intelectual, como las patentes, las marcas y |os derechos de autor son de alguna
manera anti-competitivos y anti-sociales.

- Pero «poder monopolico» en el verdadero sentido antitrust es estrictamente
definido y dificil de deducir aiin después de un extensivo andlisis factico. Pocos
derechos de propiedad intelectual caen dentro de ese andlisis.

- Consecuentemente, una aplicacién amplia del término peyorativo «monopo-
lio» para derechos de propiedad intelectual legalmente sancionados revela un pre-
juicio, no andlisis.

- Un verdadero «antitrust monopolizer» toma algo del publico que tenia antes.
Pero un inventor, creador o usuario de un simbolo de negocios (marca) entregaala
sociedad algo que previamente no existia. «Un inventor no privaal pablico de nada
de lo que gozaba antes del descubrimiento, pero otorga algo de valor ala comuni-
dad agregando ala sumadel conocimiento humano.»

- El término mas descriptivo y neutral «derechos exclusivos» es mas propiamen-
te aplicado ala propiedad intelectual en patentes, marcasy derechos de autor.

- Lo que el juez norteamericano Frank dijo acercade las patentesy competencia
es igualmente aplicable a todas las areas de |os derechos exclusivos legales; «De-
nunciar a las patentes solamente porgue crean monopolios es caer en pensamiento
superficial. Nosotros todavia podemos querer que nuestra sociedad sea fundamen-
talmente competitiva. Pero rara ha sido la sociedad en que no haya habido algin
tipo de monopolio, i.e. privilegios especiales. Las profesiones legales y médicas
tienen su respectivo monopolio de gremios. El duefio de un bien raiz, estratégica-
mente ubicado, tiene un monopolio; asi tambien el duefio de unaminavaliosa; y asi
también lasempresas deferrocarrilesy las empresas el éctricas. El problemano essi
debieran existir monopolios, pero, mas bien qué monopolios deben haber, y si y
cuando ellos deben ser regulados».*

41 Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc., 489 U.S. 141, 103 L. Ed. 2d. 118, 109 S.
Ct. 971, 9 USPQ 2d. 1847 (1989).
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