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RESUMEN

En Cuba no existe una normativa que proteja a los secretos empresariales como
modalidad independiente de la Propiedad Industrial. Tampoco existe una ley de
competencia desleal que pueda ampararlos, criterio que internacionalmente ha sido
acogido y, en apreciacion del autor, una decision erronea. Existen en Cuba solo escasas
referencias sobre dicha figura en cuerpos legales que se encuentran impregnados de
reducciones y limitaciones. La causa medular yace en la existencia en la doctrina de
posiciones contrapuestas sobre cada uno de los elementos tedricos que individualizan
los mismos y la carencia de autores cubanos que se despojen de dogmas internacionales
desacertados y se acerquen a razonamientos que coadyuven a una futura regulacién
factible de los secretos empresariales, por lo cual se deja al legislador sin herramientas.

Por tanto, la presente investigacion se dirige a determinar las bases generales que deben
sustentar la regulacion de los secretos empresariales en Cuba. Con ese propdsito se
realiza una sistematizacion de los referentes tedricos, particularmente de las conjeturas
mejores confirmadas acerca de dicha figura. Posteriormente, se efectia un cotejo de
legislaciones foraneas en la materia, especificamente de Espafia, Colombia y Puerto
Rico. Luego, se realiza un analisis exhaustivo del ordenamiento juridico cubano sobre la
base de la sistematizacion tedrica previamente realizada sobre la figura objeto de
estudio. Finalmente, la investigacion permitio arribar a la determinacion de las bases
generales sobre las que debe sustentarse la regulacion de los secretos empresariales en

Cuba, lo cual brinda aportes desde una dimension teorica y legislativa- normativa.
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INTRODUCCION

La Propiedad Intelectual constituye un instrumento cardinal para promover la creacion
de riqueza, asi como el progreso econdémico, social y cultural atendiendo al actual
desarrollo de la informacién y el conocimiento. Se define como la rama del Derecho
que brinda proteccion a la creacién intelectual del hombre. Dentro de la misma se
enmarca la Propiedad Industrial (Moreno, 2005).

En ese sentido, la Propiedad Industrial se dedica a la proteccion legal de modalidades
que se aprecian por su utilidad en el campo del comercio y la industria. A dichas
modalidades se hace mencion en el articulo 1.2 del Convenio de la Unién de Paris
llevado a cabo por la Organizacion Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI, 1967),
cuerpo legal donde los secretos empresariales no son incluidos.*

En relacion a lo anterior, en materia doctrinal ha sido muy debatida la aceptacion de
dicha figura dentro de la Propiedad Industrial. Aungue, en la actualidad, la mayoria de
los autores (Aracama, 2005; Bercovits, 2005; Moreno, 2005; Varela, 2014, Villan 2008
y Woodley, 2005) convienen en comprenderla dentro de dicha rama del Derecho. La
aceptacion generalizada se debe atendiendo a dos razones medulares, razones que
responden a su relacion con dos de las modalidades resefiadas en el referido articulo 1.2
del Convenio de la Union de Paris (OMPI, 1967), las patentes de invencion y la
represion de la competencia desleal.

Asi, el primer elemento lo constituye el hecho de erigirse como via alternativa en
algunas ocasiones y complementarias en otras de la proteccidn por patente. En segundo
lugar, y la razén de mas repercusion, porque atendiendo a lo dispuesto en el articulo
39.1 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio, en lo adelante ADPIC (Organizacion Mundial del
Comercio (OMC), 1994)° la proteccion de los secretos empresariales debe llevarse a
cabo por la misma via que se regula la represion de la competencia desleal, criterio este
Gltimo que ha sido acogido en numerosos cuerpos legales foraneos. Lo anterior supone

que si bien los secretos empresariales en la actualidad se estiman dentro de la Propiedad

!Dispone el articulo 1.2 del Convenio de la Unién de Parfs: ~La proteccién de la Propiedad Industrial
tiene por objeto las patentes de invencidn, los modelos de utilidad, los dibujos 0 modelos industriales, las
marcas de fabrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de
procedencia o denominaciones de origen, asi como la represion de la competencia desleal”™ (OMPI,
1967).

’En ese sentido ver art. 39.1 del ADPIC (OMC, 1994).

*En ese sentido, en la investigacion se muestran los resultados del cotejo realizado sobre la regulacion de
los secretos empresariales en Espafia, reflejo de la Unidn Europea y Colombia, que refleja la realidad
existente en la materia en la Comunidad Andina.
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Industrial, la mayoria no lo identifica como modalidad independiente, por lo cual su
proteccion ha sido otorgada a normas de competencia desleal.

Ahora bien, en Cuba no existe un cuerpo legal que regule los secretos empresariales
como modalidad independiente de la Propiedad Industrial. Ademéas, Cuba tampoco
cuenta con una ley de competencia desleal donde pueda, estando a lo dispuesto por el
ADPIC (OMC, 1994), brindarse proteccion a dicha figura. No obstante, existen en la
isla cuerpos normativos que realizan alguna referencia a los mismos, normativas que si
bien hacen muy poca alusion a los secretos empresariales, es llamativo que en tan pocos
comentarios desvirtden un gran nimero de los elementos teoricos que le individualizan.
Asi, en primer lugar, ha pretendido identificarse la figura regulada por el Decreto-Ley
199 de 1999 “Sobre Seguridad y Proteccion de la Informacion Oficial”” (Consejo de
Estado, 1999) con las nociones elementales de los secretos empresariales, lo cual es
inaceptable y resulta alarmante que aun en la actualidad existan dudas sobre su
distincion. En ese sentido, varios autores se han dado a la tarea de diferenciarlos (Cruz,
2012; Moreno, 2005; Villan, 2008) pero no resultan convincentes en sus alegaciones.
Ademas, en relacion a normativas encargadas de regular diferentes modalidades de la
Propiedad Industrial y que en su articulado se refieran a la figura objeto de estudio,
especificamente en la Resolucion No 21 del Ministerio de Ciencia, Tecnologia y Medio
Ambiente “"Sistema Nacional de Propiedad Industrial”™ (CITMA, 2002) y el Decreto-
Ley 290 “"De las Invenciones y Dibujos y Modelos Industriales”™ (Consejo de Estado,
2012) se hace alguna referencia a los secretos empresariales los cuales son confundidos
en una serie de elementos.

También en regulaciones concernientes a diferentes ramas del Derecho, especificamente
en regulaciones de Derecho Civil, Laboral, Econdmico y Penal se hace una referencia
pobre y reduccionista de los secretos empresariales. Todo lo anterior permite aseverar
que en Cuba la nimia regulacién existente en materia de secretos empresariales se haya
impregnada de limitaciones y distorsiones.

Ahora bien, la ausencia normativa y las inconsistencias legales referidas son sumamente
dificiles de superar por varias razones. En ese sentido, primero, si se analizan los
postulados en la doctrina, nacional e internacional, no existen criterios unanimes en
relacion a cada uno de los elementos tedricos que individualizan a los secretos
empresariales y ademas, se carece de obras donde se pretenda integrarlos.

En segundo lugar, en Cuba se agrava tal situacién, pues se carece de razonamientos

autdbnomos que caractericen los secretos empresariales en la realidad cubana, asi, la
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mayoria de las ocasiones, los autores cubanos son una repeticion casi exacta de los
postulados internacionales y en consecuencia, se carece de obras que pretendan referir
las bases generales en las que debe sustentarse la regulacion de los secretos
empresariales en Cuba. Con todo lo anterior se deja al legislador cubano con escazas
herramientas al momento de brindar proteccion a la referida institucion.

Ademas de lo antes expuesto, lo cual esta referido a cuestiones meramente juridicas,
debe prestarse atencion a las relaciones sociales que en definitiva son la razén de ser del
Derecho, es decir, constituye un presupuesto medular para la pretension de una
regulacion de los secretos empresariales en Cuba que la realidad social del pais lo
amerite. En ese sentido, atendiendo al desarrollo tecnico y comercial en que se
encuentra inmiscuido la isla, la continua proliferacién de nuevos actores econémicos y
la relacion de los secretos empresariales con dichos elementos se puede colegir que
Cuba precisa de una normativa que regule los secretos empresariales, pero no estan
determinadas las bases generales para dicha regulacion, bases sin las cuales cualquier
intento normativo e interpretacion de esta indole constituird un enigma seguro y un
fracaso inminente.

Atendiendo a lo antes esbozado se asumi6 por objeto de la investigacion: Las bases
generales sobre las que debe sustentarse la regulacion de los secretos empresariales en
Cuba y se planteé como problema de la investigacion el siguiente: ¢Cuales son las
bases generales sobre las que debe sustentarse la regulacién de los secretos
empresariales en Cuba?

En relacion con el problema de investigacion se sostiene como Idea a Defender:

La determinacion precisa de las bases generales sobre las que debe sustentarse la
regulacién de los secretos empresariales en Cuba permitira distinguirlo de otros secretos
de empresa e identificarlo como una modalidad independiente de la Propiedad
Industrial.

Para el esclarecimiento de esta problematica y con el convencimiento de la
trascendencia e importancia del topico se establecié como objetivo general:

Determinar las bases generales sobre las que debe sustentarse la regulacion de los
secretos empresariales en Cuba.

Para coadyuvar a la resolucion del objetivo general se acataron como objetivos
especificos los siguientes:

1. Sistematizar los referentes tedricos acerca de los secretos empresariales como

modalidad de la Propiedad Industrial.



2. Analizar la legislacion fordnea en materia de secretos empresariales para
sustentar posiciones teoricas al respecto.

3. Valorar el ordenamiento juridico cubano sobre la base de la sistematizacion
tedrica previamente realizada en materia de secretos empresariales.

Para el desarrollo de la investigacion y la consecucion de sus resultados se utilizaron
metodos de la investigacion socio juridica.

Del nivel tedrico:

El método tedrico-juridico, el cual permitié realizar un analisis tedrico conceptual en
relacion a los secretos empresariales, 1o que facilité la comprension de la esencia del
problema que se investigd

El método juridico-comparado, el cual posibilité cotejar o contrastar la regulacion de
los secretos empresariales en diferentes textos normativos foraneos con la finalidad de
establecer sus relaciones, diferencias, semejanzas y de esta forma permitid realizar
propuestas para la regulacion en el ordenamiento juridico cubano.

El método exegetico-analitico, el cual permitié establecer el sentido y el alcance de las
normas juridicas contenidas en los cuerpos legales nacionales de diversas jerarquias y
rangos que establecen alguna regulacion acerca de los secretos empresariales.

Del nivel empirico:

Metodo Sociologico: Su aplicacion permitio verificar la correspondencia existente entre
la Propiedad Industrial y las relaciones sociales y econdmicas, a tenor de las
transformaciones del modelo econdmico cubano. En relacion a lo anterior, el método
sociolégico empleado fue la revision de documentos el cual se utilizd de herramienta
para analizar documentos relacionados con la figura objeto de investigacion y el analisis
de la prensa.

La Bibliografia utilizada incluye fuentes extranjeras y nacionales. Asi, est conformada
por libros dirigidos netamente a los secretos empresariales y otros en materia de
Propiedad Industrial, Teoria del Estado, Teoria del Derecho, Derecho Civil, Derecho
Econdmico, Derecho Laboral y Derecho Penal. Ademas, se analizaron monografias,
articulos, tesis doctorales, asi como cuerpos legales nacionales y foraneos.

Todo lo presentado en los parrafos precedentes puede constatarse en la exposicion de
los resultados contenidos en la tesis, la cual se estructura en dos capitulos, conclusiones
y recomendaciones. Se incluye, ademas, las fuentes consultadas y los anexos.

El Capitulo I, titulado™ Consideraciones teoricas sobre los secretos empresariales como
modalidad de la Propiedad Industrial””™ cumple el primer objetivo especifico. En ese
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sentido, primero se realiza un analisis de los secretos en el &mbito pre juridico y luego
en el ambito juridico y ademas, también en este ambito, se introducen cuestiones
generales relativas al término empresa. Posteriormente, se lleva a cabo una
sistematizacion teorica de lo secretos empresariales relacionado con: naturaleza juridica,
denominacion, requisitos, definicion, clases, elementos estructurales, objeto, contenido,
extincion, actos constitutivos de violacion y formas de proteccion. Ademas, se concluye
el capitulo con la elucidacion de los principales elementos que relacionan a los secretos
empresariales con las diferentes modalidades de la Propiedad Industrial y también los
elementos que le distinguen.

Por su parte, el Capitulo Il denominado "~“Régimen juridico de los secretos
empresariales” responde a los objetivos especificos dos y tres y ademas se concluye
con la resefia de los resultados del proceso investigativo brindandole respuesta al
objetivo general. En relaciéon a lo anterior, se expresan los resultados obtenidos del
cotejo realizado de la regulacion de los secretos empresariales en Espafia, Colombia y
Puerto Rico. Ademas, se valord el ordenamiento juridico cubano sobre la base de la
sistematizacion tedrica previamente realizada en materia de secretos empresariales en
cuerpos legales pertenecientes a diferentes ramas del Derecho, especificamente,
normativas de Propiedad Industrial, Derecho Civil, Derecho Laboral, Derecho
Economico y Derecho Penal. Por ultimo, se realiza una propuesta de las bases generales
que deben sustentar la regulacién de los secretos empresariales en Cuba.

Los Aportes de la investigacién se manifiestan en dos dimensiones: la teorica y la
legislativa-normativa.

Desde el punto de vista tedrico se determinaron las bases generales que deben sustentar
la regulacion de los secretos empresariales en Cuba. Ademas y en correlacion a lo
anterior, se aport6 una sistematizacion de los referentes tedricos existentes en materia de
secretos empresariales. Se brindd, asimismo, un nuevo y acabado material bibliogréfico
en materia de secretos empresariales, confeccionado con fines didacticos para
estudiantes, profesores y empresarios.

Desde el punto de vista legislativo-normativo se aporté un analisis critico del actual
régimen juridico de los secretos empresariales en Cuba y en el &mbito fordneo, en este
ultimo especificamente, en Espafia, Colombia y Puerto Rico. Esencialmente, se realiza
una propuesta de las bases generales que deben sustentar la regulacion de los secretos
empresariales en Cuba, contribuyendo a la futura redaccion por el legislador de un
cuerpo legal que tenga por objeto la tutela de dicha figura.
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CAPITULO |. CONSIDERACIONES TEORICAS SOBRE LOS SECRETOS
EMPRESARIALES COMO MODALIDAD DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
1.1 Definicion del término secreto. Requisitos configuradores

Conviene analizar como presupuesto de partida el significado de secreto en el lenguaje
ordinario. En ese sentido, Villalba (2006) considera que el término en cuestion tiene dos
nociones esenciales, una que lo entiende como informacién y otra que supone una
situacion mental que implica el conocimiento de dicha informacion. A lo anterior arriba
dicho autor partiendo de dos definiciones del Diccionario de la Real Academia Espariola
(2002), la que entiende al secreto como “"lo que cuidadosamente se tiene reservado y
oculto™ y la que lo estima como ““conocimiento que exclusivamente alguno posee de la
virtud o propiedades de una cosa o de un procedimiento Gtil en medicina o en otra
ciencia, arte u oficio.”” Desde su apreciacién, la primera concibe al secreto como
informacion y la segunda como conocimiento.

Por otra parte, Lerma (2002) los define como ““un conocimiento reservado sobre algo,
una determinada actitud o situacion mental.”” Lo anterior lo colige teniendo en cuenta
dos acepciones del Diccionario de Uso del Espafiol(1998), la primera, semejante a la
igualmente inicial acepcion valorada por Villalba, refiere que ““secreto es lo que se tiene
reservado y oculto.”” En tanto, la segunda, lo entiende como ““aquello que se aplica a las
cosas cuyo conocimiento se guarda entre un reducido numero de personas con cuidado
de que no trascienda a los demas™ (Moliner M., 1998). Lo anterior supone que dicha
autora, a diferencia de la posicion asumida por Villalba, comprende al secreto solo en la
acepcion referida por el primero como conocimiento, lo cual se puede colegir en razon
de lo antes expuesto y asi, ademas, lo refiere Lerma (2002) literalmente en palabras
posteriores: ““lo oculto es el conocimiento, una determinada actitud o situacion
mental.””

Fernandez (1978), por su parte, brinda una definicion que si bien aporta nuevos
elementos desestima la disquisicion entre las nociones antes referidas. Asi, estima que
““secreto es aquello que debe permanecer ignorado, desconocido u oculto por voluntad
de la persona que a consecuencia de su revelacion pueda sufrir una contrariedad o un
perjuicio.”” En tanto, desde otra perspectiva pero en igual sentido, Bercotvitz (2005)
refiere:

En principio, conviene sefialar que la existencia de un secreto supone una
pluralidad de personas, donde el poseedor del mismo se encuentra en una posicion
ventajosa frente al resto de las personas, o sea, supone un conocimiento reservado.
Se debe resaltar su caracter inmaterial del secreto, es decir, a su entendimiento
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como conocimiento independiente del objeto que lo contenga; por ello se habla del

secreto como una especie de monopolio del saber.
Parece prudente, por ser Villalba precisamente, el que ha examinado y sintetizado con
mayor profundidad el tema, al propender enarbolar una teoria general de los secretos,
hacer un anélisis de los elementos esenciales que segun su consideracion debe poseer
cualquier secreto. Lo anterior, se llevara a cabo, por supuesto, relacionando los
argumentos de Villalba con los dilucidados por los tratadistas en el topico, sumado a las
impresiones del autor.
En ese sentido, Villalba( 2006) refiere como presupuesto primero de todo secreto, la
posesion, opinién que comparte Segade (1974) quien refiere: “"Para la existencia del
secreto es necesaria una posesion de la informacion.”” Suele existir discrepancia en
determinar si basta con la mera posesion de dicha informacion para la existencia del
secreto. Por una parte Villalba asi lo considera (2006), por otra, Lerma (2002) y Segade
(1974) disienten al considerar la necesidad de conocimiento de dicha informacion. El
autor comparte el criterio de Villalba pues los secretos no implican siempre una
situacion mental de conocimiento de la informacion y por ende considerarlo solo en su
acepcion como conocimiento propicia la desproteccion de muchos secretos.
El siguiente elemento alegado por Villalba es la informacion®. Asi, es la informacion lo
que se tiene reservado y oculto, sin ella no hay secreto, es, por tanto, el objeto del
secreto. Ademas, se torna muy amplia y varia de acuerdo al secreto tutelado (Villalba,
2006). En tanto, Villalba menciona como tercer elemento el carécter oculto.
Ciertamente, el secreto presupone una exclusividad, por un lado, la no posesion de la
informacién por parte de la mayoria de los individuos y por otro, la posesion de la
informacidn por unos pocos (Villalba, 2006).
Lerma (2002), en ese sentido, habla de una exclusividad relativa, comenta que si bien la
falta de divulgacion se configura como el eje en que se sustenta la construccién del
secreto empresarial, dicha reserva no ha de ser absoluta. Asi, el cardcter oculto no
desaparece por el hecho de que algunos elementos del secreto sean conocido aislada o
individualmente o incluso en el supuesto de que ain siendo conocido en su totalidad se

siga ignorando su empleo por el competidor.®

*Recuérdese, segun lo referido at supra, que Villalba habla de informacién pero algunos autores se
refieren a la necesidad de conocimiento de dicha informacién.
°En el epigrafe 1.3.3 de la presente investigacion se amplian estas cuestiones.
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Villalba (2006) denomina a su cuarto elemento con la expresién “de forma custodiada”.
Dicho autor comenta que en la posesion del secreto debe darse un cuidado minimo y
adecuado tendiente a mantenerlo reservado. Lo de “cuidado minimo” se debe a que el
tratadista considera que cuanto mas custodiada sea una informacion, mas facil sera
colegir la existencia del secreto.® Resulta cuestionable que seguidamente refiera “hace
falta, pues, un animus de mantener secreta la informacion, palpable y

comprobable””’

(Villalba, 2006). Lo que si queda claro es que dicho elemento esta
dirigido a una cuestién subjetiva, la intencién o voluntad de mantener el secreto. Asi, el
poseedor de la informacién oculta debe velar y custodiar dicha informacion. El quinto y
ultimo elemento narrado por Villalba (2006) lo acota con la expresion “Por parte de una
persona, 0 de un conjunto cerrado de ellas.”” Es su opinién que la multitud de
poseedores diluye el cardcter oculto de la informacion, diluye el secreto y por tanto, el
derecho de mantenerlo y la obligacion de guardarlo.

En resumen, son cinco los presupuestos conformadores del término secreto en el ambito
pre-juridico: la posesion, informacion, caréacter oculto, de forma custodiada y por parte
de una persona o de un conjunto cerrado de ellas. Teniendo en cuenta precisamente
dichos elementos el autor de la investigacion define al término secreto como la
informacion oculta que posee una persona o un ndmero cerrado de ellas de forma
custodiada. Ahora bien, las cuestiones generales dilucidadas en este epigrafe
constituyen la base para una mejor comprension de la materia en la que el autor
irrumpe. Resulta conveniente, seguidamente, dividir el fendmeno que se aquilata en sus
dos términos conformadores, secreto y empresa, y abordarlos ya en materia juridica.

1.2 Nociones generales en el ambito juridico de los términos “secreto” y “empresa”
En la esfera juridica se establecen diferentes modos de regulacién de los secretos
atendiendo a su objeto de proteccion. En ese sentido, se habla de varias clases de
secretos: Secretos Bancarios®, Secreto Profesionales®, Secretos de Estado™, Secretos

®En materia de secretos empresariales este cuidado minimo resulta bien polémico como podra colegirse
en epigrafes posteriores.

"Parece contradictorio que alguien deba guardar un secreto intentando que no se colija la existencia del
mismo y a su vez deba existir una animus palpable y comprobable de preservarlo.

®Relacionado con la actividad bancaria. Los bancos no pueden proporcionar a terceros informaciones
respecto a las cuentas de sus clientes o de los negocios realizados por ellos sin su previo consentimiento.
%Son informaciones puestas en conocimiento de una persona que debido a su profesion no puede revelar.
%Tiene trascendencia para los asuntos del pais. Son conductas generalmente sancionadas en los Codigos
Penales dentro los delitos de Seguridad del Estado. También ha sido un término empleado por los paises
socialistas para identificar informaciones valiosas que pertenecen a entidades cuya propiedad es del
Estado, a las cuales también se ha denominado Secretos Estatales u Oficiales.
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Bursatiles™ y otros. Ademés, teniendo en cuenta el titular del secreto dichas clases se
dividen en dos grupos esenciales, los denominados secretos privados y los del Estado,
también llamados secretos oficiales (Segade, 1974). Asi, en algunas ocasiones el titular
del secreto es el Estado en pleno ejercicio de sus funciones como figura de Derecho
Publico. Por otro lado, la titularidad puede estar en manos de un particular, ya sea una
persona natural o juridica o del propio Estado en su caracter de Estado-empresario.

Los secretos oficiales pueden tener por objeto la economia del pais y su sistema
defensivo, de forma que su divulgacion puede traer serias implicaciones para la
seguridad del Estado y los intereses de la colectividad. Por otra parte, los secretos
privados son aquellos que responden a un interés juridicamente apreciable de un
particular. Estos, se relacionan con diferentes actividades, desde las escrituras
individuales de cartas y la privacidad hasta informaciones vinculadas con la gestion
técnica o comercial de una empresa (Segade, 1974). Asi, los secretos empresariales
pertenecen a este segundo grupo. Aunque lo anterior no impide que en determinado
momento puedan llegar a convertirse en secretos oficiales y cobrar un interés general
para la colectividad, ya sea en la defensa, la salud o la economia del pais, pero ello
ocurre en la minoria de las situaciones (Bercovits, 2005).

El secreto que se procede a estudiar esta directamente relacionado con la empresa,? por
lo que resulta importante resefiar algunas consideraciones en relacion a la misma. Asi,
existen varias definiciones juridicas en relacion a la empresa. En ese sentido, desde la
perspectiva del Derecho Econdmico se considera una entidad econdmica que tiene
patrimonio y personalidad juridica propia encargada de la produccion o prestaciéon de
servicios (Payan, 2002). En tanto, desde el punto de vista del Derecho Mercantil
empresa se identifica no con una persona juridica sino con la actividad que lleva

adelante el empresario mercantil.*®

En la presente investigacion se llevara a cabo desde
su concepcion mas amplia, esto es, desde el punto de vista de Derecho Econdmico,
antes definido.

Finalmente, los secretos en el &mbito juridico se dividen en diferentes clases atendiendo
a su objeto de proteccion: Secretos Bancarios, Secretos Profesionales, Secretos de

Estado, Secretos Bursatiles, etc. Ademas, en atencion al titular del secreto, dichas clases

v/inculados con informaciones de la bolsa de valores que no pueden ser revelados a terceros.

12Téngase en cuenta que no se esta equiparando a los secretos empresariales con los secretos de una
empresa. Sobre esta distincion se comentara mas adelante en el epigrafe 1.3.3.

3En materia de Derecho Mercantil se entiende por empresa toda actividad econdmica organizada para la
produccion, transformacion, circulacion, administracion o custodia de bienes, o para la prestacion de
servicios. Dicha actividad se realizara a través de uno o mas establecimientos de comercio (Payan, 2002).
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se insertan en dos grandes grupos, secretos privados donde se ubica el secreto
empresarial y secreto del Estado, también denominado secretos oficiales. Por otra parte,
en atencion a que el término empresa se emplea de forma desigual por diferentes ramas
del Derecho en la presente investigacion se entendera como tal a una entidad econémica
que tiene patrimonio y personalidad juridica propia encargada de la produccion o
prestacion de servicios, definicion que se adopta en materia de Derecho Economico y a
la que el autor se afilia por ser la mas amplia y afin a los secretos empresariales.

Luego de las necesarias nociones generales argumentadas debe realizarse un estudio
minucioso de organizacion y seleccion coherente de cada criterio doctrinal,
particularmente cada conjetura mejor confirmada, en pos de llegar a una sistematizacion
factible de los referentes tedricos que conforman los secretos empresariales como
modalidad de la Propiedad Industrial. A ese fin se dedican las siguientes lineas.

1.3 Sistematizacion de los elementos tedricos que conforman a los secretos
empresariales como modalidad de la Propiedad Industrial

Es prudente comenzar el estudio de los elementos teoricos por la naturaleza juridica de
los secretos empresariales, tema cardinal para comenzar la individualizacion de la figura
objeto de investigacion y ademas para comprenderla dentro de las modalidades de
proteccion de la Propiedad Industrial.

1.3.1 Naturaleza Juridica de los secretos empresariales

Son dos teorias preponderantes las que se han esgrimido en relacion a la naturaleza
juridica de los secretos empresariales, la que les considera como un derecho de la
personalidad y la que los concibe como un bien inmaterial. Los seguidores de la primera
teoria sefialada refieren que los secretos empresariales son equiparables a otros derechos
personalisimos.** En ese sentido, atendiendo a que dicha teoria se muestra inconsistente,
en primer lugar, debido a que los secretos empresariales estan referidos esencialmente a
personas juridicas, lo cual no sucede en materia de derechos personalisimos, sus
partidarios amplian estos derechos introduciendo una nueva modalidad de los mismos,
la que han dado en llamar "secreto de los negocios"(Lerma, 2002). Asi, Galvada (1965)
refiere que el secreto de los negocios se configura como un verdadero derecho de la
personalidad, en cuanto prolongacién natural y necesaria del derecho al respeto de la

vida privada, puesto que idéntica discrecion se debe al hombre y a su patrimonio.

“Digase al derecho de la libertad fisica o moral, al derecho al honor, al derecho a la inviolabilidad del
domicilio o de la correspondencia, etc.
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Generalmente los autores realizan un cotejo de los caracteres esenciales de los derechos
personalisimos en pos de verificar su posible compatibilidad con las nociones de los
secretos empresariales (Diez-Picazo & Guillén, 2000).” En ese sentido, nota esencial
resulta que los secretos empresariales no constituyen un derecho fundamental de la
persona, lo cual evidentemente si conforma la esencia de los derechos de la
personalidad (Lerma, 2002). A lo anterior hay que agregarle la incompatibilidad
manifiesta de los caracteres inalienables, irrenunciables e intransmisibles tipicos de los
derechos personalisimos, con las nociones de progreso tecnoldgico y transferencia de
tecnologia, cardinales en materia de secretos empresariales.

En suma, el verdadero centro de interés del legislador en materia de secretos
empresariales no es tutelar derechos atinentes a la personalidad de un determinado
sujeto, a saber, el titular original del secreto, sino que se encauza a favorecer a quien
resulte legitimado para su disfrute econémico a causa, por ejemplo, de un acto de
disposicion de este. Precisamente, porque los dafios no son de carécter personal sino
econémico, la tutela persigue a quien pueda sufrirlos, independientemente de quien
haya sido su original creador (Lerma, 2002). Massacuva (1977) refiere, en ese sentido,
que la teoria de la personalidad evidencia un trasfondo ideolégico encaminado a
disfrazar el interés patrimonial que encierra el secreto empresarial.

El autor considera, finalmente, que los secretos empresariales no pueden ser entendidos
como un derecho de la personalidad porque no nacen con la persona, ni necesariamente
se extinguen con la desaparicion de la misma. Ademas, no integran los derechos en si de
la persona, sino su patrimonio, siendo este Gltimo el afectado ante una violacion de los
secretos empresariales. También le distingue su posibilidad de transmision, bien sea en
un contrato de licencia estricto sensu o0 en cualquier otro contrato donde se transmita.
Todo lo expuesto evidencia la superacion de esta teoria cuyo centro de interés descansa
totalmente en la figura del empresario, cuando la real esencia de los secretos
empresariales es su naturaleza patrimonial.

Por otro lado, con mayor aceptacion (Berdejo, 1991; Fuentes, 1990; Segade, 1974;
Villan, 2008) se sustenta la teoria que considera a los secretos empresariales como
bienes inmateriales. Asi, la expresion bienes inmateriales alude, en su acepcion mas
genérica, a las entidades incorporeas no perceptibles por los sentidos (Lerma, 2002). No

obstante, no basta para definir a los mismos, realizar un planteamiento negativo, como

> Diez-Picazo & Guillén (2000) refieren que los derechos personalisimos poseen los caracteres
siguientes: innatos, esenciales a la persona, intransmisibles, irrenunciables e imprescriptibles.
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aquellos bienes no perceptibles por los sentidos. Asi, una definicion mas precisa es
entender a los bienes inmateriales como "todas aquellas ideas, creaciones, soluciones,
que exteriorizadas en los medios adecuados forman parte de las relaciones econdémicas y
sociales y en consecuencia deben ser objeto de una tutela juridica especial por las
caracteristicas propias que poseen” (Villan, 2008).
Es necesario comentar las caracteristicas esenciales que poseen los bienes inmateriales y
analizar si el secreto empresarial cumple con ellas para poder considerarlo como tal
(Villan, 2008):

1. Los bienes inmateriales no son susceptibles de un disfrute inmediato pues

necesitan plasmarse en algo corpdreo.

2. Son ilimitadamente repetibles y varias personas pueden usarlo y disfrutarlo

simultdneamente, sin impedir que siga produciendo beneficios para su titular.

3. Usualmente, generan derechos temporales, ya sean determinados por la ley o

por una situacién de hecho.

4. Son bienes econdmicos con valor patrimonial.
Atendiendo a los anteriores caracteres la mayoria doctrinal considera que los secretos
empresariales constituyen un bien inmaterial. Solo una autora consultada, basada en el
propio analisis, arriba a resultados diferentes. Asi, Lerma (2002) no coincide en la
estricta equiparacion de los secretos empresariales a los bienes inmateriales.
Dicha autora estima que efectivamente, algunas de las informaciones que tutelan los
secretos empresariales son susceptibles de explotacion continuada y especialmente
idoneas para ser trasmitidas (por ejemplo la informacién técnico industrial). Pero otras,
se agotan con un solo uso (estrategia publicitaria) o simplemente no son susceptibles de
explotacion (conocimientos cifrados en el fracaso de cierto proceso de fabricacion, la
informacion relativa a una alianza estratégica, la informacion cifrada en la propuesta
econdmica que se aceptara en una negociacion empresarial) (Lerma, 2002).*°
Lo anterior le permite a Lerma (2002) colegir que los secretos empresariales, por una
parte, si contienen informaciones que poseen la notas caracteristicas de los bienes
inmateriales pero también poseen informaciones que dado su agotamiento en un solo
acto no son susceptibles de explotacion continuada y por tanto, parecen no idoneas para
ser disfrutadas simultaneamente por mas de un sujeto, sin perder su valor
Teniendo en cuenta lo expuesto, dicha autora determina que los secretos empresariales
mas que un bien inmaterial son un bien esencialmente econémico. Asi, concluye que el

interés que se satisface con el secreto es de naturaleza patrimonial y se dirige en ultimo

18En el epigrafe 1.3.6 se amplia sobre las informaciones que se incluyen a modo de ejemplo.
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término a la explotacién econdmica de los conocimientos que constituyen su objeto.
Asi, esta utilizacion econdémica puede cifrarse en el aprovechamiento del secreto en el
seno de la propia empresa mediante su uso en exclusiva, su cesion o licencia a terceros,
0 su tenencia sin explotacion inmediata (Lerma, 2002).

En relacion a lo anterior el autor se muestra partidario de Lerma pues, sin dudas, una
informacién agotable en un solo uso puede revestir tanta 0 mas relevancia para el
empresario que cualquiera otra susceptible de explotacién continuada, pero de menor
entidad. De ahi que la cesion o la licencia del secreto es solo una de las multiples
estrategias que el empresario puede decidir adoptar en el caso concreto, por resultar la
mas optima forma de disfrute economico. Incluso, en otros casos, es posible que la
propia naturaleza de la informacion impida su transmision. No obstante, no se puede
negar la naturaleza de los secretos empresariales como bien inmaterial.

Finalmente, se sigue el criterio de que los secretos empresariales, a pesar de tener
caracteristicas peculiares con respecto a las demés figuras de la Propiedad Industrial,
también pueden catalogarse como bienes inmateriales. Ahora bien, son bienes
inmateriales cuya nota esencial la proporciona su considerable valor econémico.

1.3.2 Terminologias empleadas para referirse a los secretos empresariales. Especial
referencia al Know How

Lerma (2002) refiere con toda razon: ““al abordar el estudio de los secretos relativos a la
actividad o &mbito empresarial la primera dificultad que existe es la de una terminologia
incierta y multivoca pues las denominaciones empleadas por legisladores, doctrina y
jurisprudencia son muy diversas.”” Ciertamente son muchos los términos utilizados pero
un analisis profundo del asunto permite arribar a esquemas bien determinados. En ese
sentido y con fines didacticos, el autor considera apropiado llevar a cabo el estudio de
las denominaciones utilizadas para referirse a la figura objeto de investigacion
basandose en la distincion de tres grupos.

En el primer grupo se encuentran los términos secretos industriales, secretos
comerciales y secretos empresariales. En ese sentido, la doctrina mayoritaria adopta
diferentes posiciones. De una parte, se hayan aquellos que le consideran secretos
comerciales (Calderon, 2008; Pellerano & Herrera, 2009; Pérez, 2013; Woodley, 2005).
Por otro lado, se hallan los que le estiman como secretos industriales (Fernandez, 2006;
Odriozola, 2002; Torres, 2002). Ademas, estan los que consideran que ambas
expresiones, secretos industriales y comerciales, son especies del género secretos

empresariales (Aracama, 1990; Bercovits, 2005; Farrando, 1978; Manzano, 1993;
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Moreno, 2005; Lerma, 2002; Segade, 1974; Villan, 2008). Por Gltimo, hay quienes
equiparan los tres términos no encontrando impedimento alguno para llamarles secretos
empresariales, comerciales o industriales (Chateloin, 2005; Goémez, 1982; Rodriguez,
2002; Zelezny, 1997).

La respuesta mas acertada a dicha diversidad terminoldgica la refiere, en apreciacion del
autor, Villan (2008)", quien ilustra:

Primero se aludia al secreto industrial debido a la influencia de la Revolucion
Industrial en el desarrollo de la economia a nivel internacional, para estos tiempos
la prioridad no era vender sino producir, fundamentando la idea de que toda oferta
genera su propia demanda, sin prestar atencion a los secretos comerciales. Esta
situacion no se mantuvo por mucho tiempo, el progreso técnico llevé a las empresas
a fabricar mas de los que los clientes podian comprar. Entonces, se invirtio la
situacion, en lugar de fabricar un determinado producto y luego tratar de venderlo,
se hizo necesario el mercado y conocer lo que este deseaba para fabricar el
producto correspondiente. El centro de gravedad se desplazd, mientras que antes
toda la actividad empresarial descansaba en la produccién a partir de entonces se
basdé en la venta. Asi, los conocimientos valiosos y las nuevas estrategias se
proyectaron a ambos sectores, comenzando el empleo del término secretos
comerciales.
En relacion a lo anterior el autor considera que lo mas apropiado en la actualidad es
entender a los secretos empresariales como género de los secretos industriales y de los
secretos comerciales. Por otro lado, en relacion al segundo grupo, las expresiones
““Informaciones reservadas concernientes a ciertos aspectos de la organizacién interna

rr  rs

de la empresa””, ““informacion técnica” e ““informacion no divulgada“ son otras de las
denominaciones empleadas para referirse a la figura objeto de estudio.

Asi, aunque algunos autores emplean la expresion ““Informaciones reservadas
concernientes a ciertos aspectos de la organizacién interna de la empresa”™ como
acepcion de los secretos empresariales la mayoria se divide en otras dos posiciones
medulares. A tenor de lo anterior, un grupo doctrinal comprende este tipo de
informacidén como una tercera clase de los secretos empresariales, distinguiéndola de los
secretos industriales y de los secretos comerciales. Por otra parte, otros le ubican dentro
de los secretos comerciales (Moreno, 2005). Finalmente, mas que una denominacion
alternativa de los secretos empresariales constituyen una especie o subespecie de este.'®
En relacién a la informacion técnica, mas que una acepcién de los secretos
empresariales la mayoria de los autores le utiliza como sinénimo de los secretos

industriales 0 como especie de los mismos. Aunque unos pocos refieren que asi se

Y"Fueron analizados un gran ndmero de autores intentando hallar la razén de tal variedad terminolégica.
'8En el epigrafe 1.3.5 se determina finalmente si estas informaciones son una especie o subespecie.
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denomina a la informacion que ha dejado de ser secreta (Moreno, 2005). En tanto, la
expresion ““Informacion no divulgada™ es la empleada por el ADPIC (OMC, 1994) en
su articulo 39.2 para identificar la figura objeto de estudio. Es, entonces, en atencion a
dicho cuerpo legal, que algunos autores (Chateloin; 2005; Rodriguez, 2002; Zelezny,
1997; Goémez, 1982) le utilizan para designar a la figura analizada.

Como tercera distincion, especial analisis merece la expresion Know How por ser la
mas controvertida de las acepciones referidas en la materia. El vocablo Know How, es
la elipsis de la frase en idioma inglés Know How to do it, es de origen norteamericano y
forma parte del leguaje comun en el comercio internacional. Ahora bien, lo que se
pretende con el Know How es establecer un término genérico que comprenda las
diferentes informaciones que son objeto de proteccion de la figura investigada en pos de
uniformidad internacional en la materia. La pretensién en si resulta un presupuesto
realmente viable para su aceptacion pero existen algunos que no lo estiman pertinente
por considerar que dicha expresién estd impregnada de ambigliedades resultando
perjudicial su utilizacién para dicha causa.

Lo anterior indica que la doctrina se escinde en dos posiciones medulares, unos,
identifican al Know How con los secretos empresariales, aceptando entonces la
utilizacion del primero en sustitucion del segundo. En tanto, otros niegan la asimilacién
de ambos términos. El estudio realizado permite determinar que ambas posiciones son
fundamentadas en atencion a la apreciacion contrapuesta de dos criterios esenciales,
uno, en relacién a la observacion del contenido de ambas figuras y el segundo relativo al
caracter secreto que supone, sin dudas, todo secreto empresarial pero en relacion al
Know How no hay consenso.

En pos de hilar con caracter sistémico lo antes expuesto es conveniente comenzar por
los autores que se insertan en una posicién desfavorable al uso del Know How. Los
criterios abordados por este primer grupo se basan en tres argumentos esenciales.
Primero, se hallan los autores (Bhome, 2004; Cabanellas, 1998; Jiménez, 2014) que
estiman que ambas figuras no poseen igual contenido, pues segun su apreciacion, el
Know How solo estd referido a secretos industriales y no asi a otros secretos
empresariales como pudieran ser los secretos comerciales u otros de caracter interno de
la empresa. Como segundo argumento, algunos consideran que el caracter secreto es un
requisito medular en materia de secretos empresariales pero no asi en relacion al Know
How (Pérez, 2013).
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En tercer lugar, se hallan los autores que se postulan de forma absoluta, esto es, los que
consideran que ambos criterios, contenido y caracter secreto, determinan la no
equiparacion de ambas expresiones. Asi, sus seguidores estiman que el Know How solo
puede ser equiparado, atendiendo a las informaciones que cobija, a los secretos
industriales, pero incluso, se diferencia de estos en atencion a que dichas informaciones
no necesitan poseer caracter secreto (Moreno, 2005).

Por otra parte, como se acoto inicialmente, existe una posicion contrapuesta a la antes
descrita sustentada por varios autores (Bercotvitz, 2005; Stumpf, 2005; Farina, 2005;
Davila, 2002; Villan, 2008; Fernandez, 1978; Fuentes, 1989; Lerma, 2002). Dichos
autores estiman que ambos criterios, contenido y caracter secreto, son equiparables en
ambas figuras y por tanto, puede ser adoptado el Know How como acepcion genérica.
Asi, en cuanto a la identificacién del contenido, refieren dos argumentos dirigidos a
refutar las apreciaciones comentadas at supra, de los autores que distinguen ambas
figuras atendiendo a este criterio. Primero, resefian que, asimismo como en un primer
momento los secretos empresariales se equipararon a los secretos industriales, la
identificacion del Know How con los secretos industriales responden también a razones
historico- econdmicas ya superadas. En ese sentido, aprecian que el desarrollo
tecnoldgico y la necesidad de adaptarse a las nuevas realidades econémicas determinan
la aceptacion del Know How como término genérico. En defensa de este argumento
Lerma (2002) comenta sobre el cambio de percepcion de uno de los autores mas
encumbrados en la materia, Segade, quien inicialmente equipar6 los secretos
industriales al Know How (Segade, 1974), pero posteriormente acept6 la inclusion de
los secretos comerciales en la nocién de Know How pasando a equiparar este ultimo
con los secretos empresariales (Segade, 1982). El segundo argumento utilizado es la
existencia en varios pronunciamientos comunitarios de una descripcion del Know How
como informacion referida tanto al sector industrial como comercial (Lerma, 2002).
Ahora bien, en cuanto a entender el caracter secreto como requisito del Know How en
equiparacion a los secretos empresariales, los autores resefian igualmente dos
argumentos. El primero, en igual sentido que el segundo de los argumentos comentados
en relacion a la equiparacion del contenido, es la acogida del caracter secreto en cuerpos
legales acreditados en la materia (Lerma, 2002).

En tanto, como segundo argumento, los autores refieren que entender al Know How
como una figura que no necesita mantenerse en secreto proviene de una mala

interpretacion en materia contractual. Lo anterior se debe a que ocurre frecuentemente
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que los contratos se realizan entre paises desarrollados y paises en vias de desarrollo y
por ello algunos autores consideran que sin importar si el conocimiento es conocido por
otros, aquel que lo necesita puede llevar el contrato a vias de efecto como un auténtico
contrato de Know How (Stumpf, 2005). En ese sentido, los seguidores de esta segunda
posicion, refutando el anterior criterio, consideran que ciertamente determinadas
informaciones técnicas no secretas de paises desarrollados puedan ser de interés para
empresas de paises con un nivel tecnoldgico inferior, lo cual estimula el nivel
tecnoldgico del pais con menos desarrollo, pero “la transmisién de conocimientos
técnicos no secretos, al carecer de valor competitivo en el seno de empresas de similar
nivel tecnologico, representa una modalidad de prestacion de servicios, pero no de
transmision de auténtico Know How™" (Lerma, 2002).

Es prudente notar que la anterior disquisicion en materia terminoldgica no es para nada
superflua. Lo anterior se debe a que dependiendo de la denominacién que se emplee
para designar a la figura en cuestion se estara circunscribiendo su campo de accion y los
presupuestos tedricos que deben sustentarlo en pos de una fina aplicacion. Segade
(1974) ilustra lo antes dicho cuando refiere “la denominacion de los secretos es un
problema que trasciende la esfera puramente terminoldgica”.

Finalmente, el autor considera que es la expresion secretos empresariales la mas
adecuada por ser la mas generalizada de las acepciones en la doctrina y en un estricto
rigor técnico es el término mas genérico que puede cobijar las heterogéneas
informaciones secretas que componen este tipo de secretos. Ademas, atendiendo a que
el Know How constituye hoy en materia de contratos una expresién muy generalizada
para designar a la figura objeto de estudio, debe equipararse a los secretos empresariales
en este ambito. Ahora bien, es necesario determinar si todos los secretos de una empresa
pueden ser considerados secretos empresariales, es decir, descifrar si secreto
empresarial y secreto de empresa son términos equiparables. En ese sentido, debe
analizarse previamente los requisitos configuradores de los secretos empresariales.

1.3.3 Requisitos configuradores de los secretos empresariales. Distincion entre
secretos empresariales y secretos de empresa

La generalidad de los autores (Aracama, 1990; Bercotvitz, 2005; Calderdén, 2008;
Chateloin, 2005; Davila, 2002; Farina, 2005; Moreno, 2005; Pérez, 2013; Pellerano &
Herrera, 2015; Segade, 1974; Varela, 2011; Vazquez, 2012; Villan, 2008) coincide en
extraer los requisitos configuradores de los secretos empresariales del articulo 39.2 del
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ADPIC (OMC, 1994)." En atencién a dicho cuerpo legal la doctrina mayoritaria deduce
tres requisitos que se corresponden con los incisos a, b y ¢ respectivamente del referido

” [1]

articulo 39.2, estos son: “caracter oculto”, “interés en mantener el secreto” y “voluntad
de mantener el secreto.”?

En cuanto al primero de dichos requisitos, el “caracter oculto””, ciertamente resulta
opinidn generalizada que el desconocimiento por los terceros constituye el presupuesto
indispensable de la existencia y proteccion del secreto empresarial. Ahora bien, algunos
autores refieren que la falta de divulgacién no ha de ser absoluta.?* En razén de lo
anterior debe precisarse el grado relativo de reserva que hace que un conocimiento se
mantenga oculto. En ese sentido, varios autores (Moreno, 2005; Lerma, 2002, Segade,
1974), en atencién a lo estipulado en el citado articulo 39.2, inciso a) del ADPIC (OMC,
1994), estiman que puede asumirse que una informacion se mantiene secreta mientras
no sea “generalmente conocida” ni “facilmente accesible”.?

Ahora bien, en atencién a lo anterior Fuentes (1999) colige qué interpretar por la
expresion ““generalmente conocida””, en ese sentido refiere que:

La informacion es secreta cuando los terceros y en particular los terceros
interesados en disponer de ella no tienen conocimiento general de la misma bien de
la totalidad, bien de una parte esencial o bien del resultado de la interaccion de sus
partes.
A lo anterior hay que agregar que la informacién no pierde su necesario caracter
reservado cuando es conocida por personas sometidas a un deber legal o convencional
de confidencialidad respecto a los conocimientos adquiridos (Villan, 2008). En cuanto a
la facilidad de acceso la doctrina mayoritaria estima que un secreto empresarial no es
facilmente accesible siempre que se requiera para su obtencion un particular esfuerzo
cualitativo, esto es, experiencia, conocimientos, y ademas cuantitativo, digase, dinero y
tiempo (Lerma, 2002).

“Dicho articulo dispone: “para otorgar proteccién a una informacién no divulgada se requiere:

a) sea secreta en el sentido que no sea, como cuerpo o en la configuracién y reunion precisa de sus
componentes, generalmente conocida ni facilmente accesible para personas introducidas en los circulos
en que normalmente se utiliza el tipo de informacion en cuestion;

b) tenga un valor comercial por ser secreta y

c) haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la
persona que legitimamente la controla” (OMC, 1994).

“Segade les designa como: caracter reservado, valor competitivo y voluntad en mantener el secreto,
consistiendo solo variables terminoldgicas (Segade, 1974).

?!Este comentario ya fue realizado en el epigrafe 1.1 pero lo que se pretende es argumentarlo desde la
perspectiva no ya del secreto en el lenguaje ordinario sino del secreto empresarial.

“2Recuérdese que el articulo 39.2 a) del ADPIC (OMC, 1994) dispone “que no sea, como cuerpo o en la
configuracidn y reunion precisa de sus componentes, generalmente conocida ni facilmente accesible”.
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En relacion al segundo requisito, denominado doctrinalmente “interés en el
mantenimiento del secreto, los autores coinciden en que este se expresa en el interés
econdmico que el secreto encierra para la empresa. Ahora bien, dicho interés econémico
se apreciard teniendo en cuenta el valor competitivo que le aporta a su poseedor
legitimo. Ademas, dicho valor competitivo debe estimarse en sentido amplio pues puede
expresarse en una reduccion directa de los costes o en un incremento de los beneficios y
ademas, también puede manifestarse, en una reorganizacion mas eficiente de la empresa
0 en una reduccién indirecta de los costes a partir de la utilizacion de la informacién
negativa (Lerma, 2002). Lo anterior indica que el interés econémico ademés de
garantizar la capacidad competitiva de la empresa tiene un papel decisivo en el
mantenimiento de su posicion en el mercado.

Ahora bien, al momento de interpretar la existencia o no del interés econémico los
autores coinciden en que debe llevarse a cabo bajo criterios objetivos, atendiendo a la
capacidad o ventaja competitiva real que brinda la informacién (Lerma, 2002). Ademas,
dicha ventaja competitiva real no debe afirmarse o negarse en términos absolutos o
abstractos, esto es, en relacion con el resto de los empresarios competidores sino en
términos relativos o particulares, en atencion a cada competidor en particular (Fuentes,
1989). Partidaria de lo anterior, Lerma (2002) considera que el valor competitivo de la
informacion es un valor relativo referencial.

En atencidn al tercer requisito, “Voluntad de mantener el secreto”, Lerma (2002) refiere
que este permite trazar la diferencia entre el secreto y lo meramente desconocido.?* En
ese sentido resefia que ““la informacion que alguien conoce sin deseo de impedir que
otros la conozcan no constituye secreto a estos efectos puesto que la casualidad o el azar
no pueden convertirse en elementos sobre los que repose la tutela juridica “"(Lerma,
2002).

Ahora bien, lo mas interesante es determinar si debe exigirse una manifestacion externa
de voluntad o si basta la existencia de una voluntad interna de mantener ocultos
determinadas informaciones, aunque ésta no se manifieste externamente. Al respecto la

doctrina mayoritaria considera que la voluntad debe ser recognoscible externamente,

»Recuérdese que dicho requisito queda estipulado en el articulo 39.2, apartado b) del ADPIC (OMC,
1994). Dicho apartado dispone: “que tenga un valor comercial por ser secreta”

*Recuérdese que dicho requisito es descrito en el articulo 39.2 c) del ADPIC (OMC, 1994). cuando se
estipula: "haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas
por la persona que legitimamente la controla”
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esto es, que pueda ser percibida de forma clara eliminando cualquier duda respecto al
animo del titular (Villan, 2008). Loraz (2002) comparte dicho criterio cuando comenta:
El empresario debe hacer ver que esa informacion es secreta. No basta que lo
afirme una vez haya sido revelada, sino que, previamente debera haberse asegurado
gue quienes tienen acceso a ella hayan percibido que se trata de algo secreto.
Ademas, dicha manifestacion de voluntad externa puede ser expresa o técita, la primera
puede materializarse a través de una clausula contractual o cualquier otra instruccion
expresa. La segunda, por su parte, puede reflejarse mediante la adopcion de conductas o
la ejecucion de actos de los que se deduzca la voluntad del titular (Segade, 1974).
Algunos autores (Lerma, 2002; Segade, 1974), teniendo en cuenta lo estipulado en el
articulo 39.2 c¢) del ADPIC (OMC, 1994) consideran que directamente vinculado a la
voluntad de mantener el secreto empresarial por parte de su poseedor se requiere la
adopcion de medidas de seguridad complementarias dirigidas a demostrar esa decision
de impedir la divulgacion del mismo. Dichas medidas deben arbitrarse persiguiendo la
proteccion tanto del exterior como del interior (Lerma, 2002). Notese que dichas
medidas se revelan de suma importancia para demostrar la voluntad tacita de conservar
la informacion en secreto.”®
Finalmente, son tres los requisitos doctrinales que de forma generalizada aceptan los
autores en materia de secretos empresariales: el caracter oculto, interés en el
mantenimiento del secreto y la voluntad de mantener el secreto. Lo anterior, en
consecuencia, permite resefiar que no son todos los secretos de una empresa los que
constituyen secretos empresariales sino, los que en el marco de esta retnan los referidos
requisitos. Lo anterior propicia una distincion necesaria y muy desestimada por los
autores entre ambos términos, secretos empresariales y secretos de empresa, esto en pos
de seguir individualizando al primero y evitar asi confusiones. En ese sentido,
atendiendo a los requisitos antes colegidos en materia de secretos empresariales y
contrastandolos con aquellos que caracterizan los secretos de empresa se puede realizar
los comentarios que seguidamente se exponen.
Asi, el caracter oculto y la voluntad de mantener el secreto son requisitos afines a todos
los secretos, es decir, ambos requisitos, son una nota comun de todos los secretos,
incluidos los secretos de una empresa. Ademas, los secretos empresariales y los demas
secretos de una empresa coinciden, precisamente, en que se desarrollan en el marco de

la actividad empresarial. Ahora bien, es el interés de mantener el secreto, esto es, la

En ese sentido ver Anexo |l donde se describen diferentes medidas de este tipo.
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ventaja competitiva, el requisito que diferencia a los secretos empresariales de otros
tipos de secretos de empresa. Luego, en una empresa pueden existir secretos
profesionales y estatales u otro tipo de secretos, pero, si estos no aportan una ventaja
competitiva a la empresa no son secretos empresariales. No obstante, puede que un
secreto de una empresa reina las caracteristicas de un secreto Profesional o Estatal y
ademas aporte una ventaja competitiva, entonces, es también un secreto empresarial. En
suma, los secretos de empresa son el género que comprende a los secretos empresariales
como una de sus especies. Lo anterior permite completar el esquema sefialado en el
epigrafe 1.2 de la presente investigacion de la siguiente manera, existen dos grupos de
secretos, los secretos del Estado y los secretos privados. Dentro de los secretos privados
se encuentran los secretos de empresa y dentro de estos los secretos empresariales.
Hecha esta importante precisién en la continuacion de la elucidacion de los demas
elementos tedricos que caracterizan a los secretos empresariales se procede a dilucidar
las principales definiciones que se han esgrimido relativas a dicha figura y en
consecuencia aportar aquella que el autor determina como iddnea.

1.3.4 Definicion de los secretos empresariales

En relacién a lo complicado que se muestra el tdpico en cuestion Lerma (2002) alega:
“"Resulta significativo que la doctrina parezca solo ponerse de acuerdo en admitir la
dificultad de lograr una definicion satisfactoria.””Realmente, coincidiendo con las
palabras de Lerma, concurren tantas definiciones heterogéneas como cantidad de
autores hay. En ese sentido, atendiendo a que fueron muchas los conceptos analizados y
dada la imposibilidad de explicarlos todos en estas lineas, el autor hace mencién a la
mayoria de los mismos para que el lector los aprecie y luego resefia las principales
tendencias evidenciadas.

Asi, Aracama (1990) entiende por secretos empresariales: “los conocimientos y
experiencias que un industrial o un comerciante utilizan en la préactica, sin revelarlo,
para la obtencion de un producto o un resultado ventajoso”. Por otra parte, Calderon
(2008) refiere: “los secretos comerciales son conocimientos que se mantienen en plan
confidencial para obtener alguna ventaja en los negocios”. En tanto, Vasquez (2012) los
define como: “"los conocimientos especializados, las experiencias sistematizadas, en
manos de un empresario sin revelarlo, sin darlo al dominio publico y que es utilizado
ventajosamente en la industria y el comercio.”

Por otra parte, Woodley (1994) considera que:
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Se puede definir el secreto comercial como informacién que incluye, pero no
limitado, una férmula, patrén, compilacion, programa, método, técnica o
procedimiento o informacién contenido o incorporado en un producto, dispositivo o
mecanismo y que se utiliza o puede utilizarse en una actividad comercial o
empresarial; no es generalmente conocida en tal actividad comercial o empresarial;
tiene valor econdémico debido a que generalmente no es conocida; es objeto de
medidas adecuadas, habida cuenta de las circunstancias, para preservar el secreto
relativo.
Ademas, Pérez (2015) alega que: “por secreto comercial se entiende cualquier tipo de
informacién, cualquiera que sea su naturaleza que afecta a la vida y manejo de una
empresa, teniendo valor para la misma, y que los competidores de ésta quisieran
conocer”. Bercotvitz ( 2005) los define como: “toda informacion relativa a cualquier
ambito o esfera de la actividad empresarial, cuyo mantenimiento en reserva proporciona
a su poseedor una mejora, avance 0 ventaja competitiva. En inglés se denomina Know
How.”"
Dévila (2002) comenta:

Este consiste en un secreto sobre un conjunto de conocimientos de caracter
industrial (de productos y procedimientos), comercial o para la prestacion de un
servicio, que proporcionan una ventaja competitiva a quien los posee, y que se
esfuerza por no divulgarlos.

Ademas, Zagal (2009) resefia: “se entiende por secreto empresarial todo conocimiento
sobre productos o procedimientos industriales, cuyo mantenimiento en reserva
proporciona a su poseedor una mejora, avance o ventaja competitiva”. En tanto, Herrera
(2015) ilustra que: “el secreto empresarial se define como cualquier informacion
comercial no divulgada que una persona natural o juridica posea y que pueda usarse en
alguna actividad productiva. Segade (1974) considera que:

El secreto industrial, comercial o empresarial es, basicamente, informacion
confidencial que no se desea que conozcan los competidores, y es una herramienta
legitima de toda empresa, que ha formado parte de las estrategias empresariales y
actividades econdmicas desde hace cientos de afios.

Por su parte, Lorenzo (2005) estima que: “la proteccion de la informacion no divulgada
incluye los secretos comerciales, secretos industriales, Know How y los secretos
empresariales.” Asimismo, Fernandez (1978) entiende como secreto empresarial:
“cualquier informacién no divulgada que una persona natural o juridica legitimamente
posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que

sea susceptible de transmitirse a un tercero.”
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Zelezny (1997) refiere que: “se puede considerar como secreto industrial, comercial o
empresarial, todo conocimiento o informacion sobre productos, servicios,
procedimientos o estrategias, cuya confidencialidad y exclusividad proporciona a su
titular una ventaja competitiva”. Odriozola (2002) resefia que: “constituye un
conocimiento tecnoldgico de caracter especial no revelado por su titular y relativo a la
aplicacion de la técnica industrial o a una suerte de procedimiento de fabricacidn
adoptado como propio por el fabricante.” En tanto, Manzano (1993) estima que:

Secreto empresarial es cualquier informacion no divulgada que pueda usarse en
alguna actividad productiva, industrial o comercial; pueda transmitirse a un
tercero; sea secreta (que no sea generalmente conocida ni facilmente accesible por
las personas que normalmente manejan la informacién); tenga un valor comercial
por ser secreta; y haya sido objeto de medidas razonables de proteccion para
mantenerla secreta.
Asimismo, Fuentes (1999) los define como: “todo conocimiento reservado sobre ideas,
productos o procedimientos industriales o comerciales que el empresario por su valor
competitivo para la empresa, desea mantener ocultos”. Lerma (2002) considera que: “el
secreto de empresa comprende toda informacion relativa a cualquier ambito, parcela o
esfera de la actividad empresarial, cuyo mantenimiento en reserva proporciona a su
poseedor una mejora, avance o ventaja competitiva.”
Por ultimo, Villan (2008) los entiende como:

Todos aquellos conocimientos, informaciones comerciales valiosas, soluciones
técnicas y experiencias del saber especializado que no han sido divulgadas que
poseen un valor econdmico determinado o determinable y que tienen aplicacion en
el &mbito industrial, comercial y de gestion por lo que se toman medidas adecuadas
para su proteccion.
Como puede apreciarse son muchos los criterios heterogéneos empleados por los
autores al momento de definir a los secretos empresariales. Asi, son varias las
denominaciones referidas previas a la definicion proporcionada las cuales se
corresponden con las dilucidadas y argumentadas en el epigrafe 1.3.1 donde se
abordaron estas cuestiones. Lo mas llamativo es que no siempre estan en relacion
coherente con el contenido de la definicién. En ese sentido y a modo de ejemplo,
Woodley (1994) les denomina secreto comercial, sin embargo, de la narrativa de la
definicion que brinda se evidencia que incluye a los secretos industriales. Otro tanto
ocurre con Pérez (2015) quien les denomina secretos comerciales pero refiere que estos
comprenden cualquier informacion secreta de una empresa. Dichas inconsistencias

terminologicas se aprecian en varias de las anteriores definiciones.
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Por su parte, en relacion a los requisitos configuradores, primero, atendiendo a los
generales determinados en el epigrafe 1.1, se observa que el primer requisito, " la
posesion™”, es utilizada de forma generalizada, pero este debe ser deducido de
expresiones como: ““se utilizan””, ““se mantienen””, “"en manos”’, etc. Ademas, en
relacion al segundo requisito, se evidencia la referida dicotomia entre los que entienden
al secreto como informacion y aquellos que le comprenden como conocimiento. Sobre
los requisitos tres y cuatro, ““caracter secreto” y ““de forma custodiada™, las
apreciaciones deben asimilarse a los comentarios que se expresan seguidamente en
relacion a los requisitos ““caracter oculto”™ y ““voluntad de mantener el secreto™,
especificos en materia de secretos empresariales, pues, en apreciacion del autor, estos
ultimos son equivalentes a los primeros. En igual sentido ocurre con el quinto requisito
general deducido, “una persona un conjunto cerrado de ellas” pues este debe entenderse
como parte del requisito referido a al cardcter oculto como quiera que uno de los
elementos que configura el caracter oculto es el desconocimiento generalizado del
secreto.

Por otra parte, en relacion a los requisitos descritos por los autores en materia especifica
de secretos empresariales se observan diferentes tendencias. Asi, algunos expresan
literalmente los estipulados por el ADPIC (OMC, 1994) en su articulo 39.2. En tanto,
otros introducen algunas variables que permiten colegir que le tienen en cuenta. En
relacion a esta Gltima forma utilizada, en cuanto al caracter secreto emplean la expresion
“'no es generalmente conocida™”. En cuanto al requisito, ““voluntad de mantener el
secreto”’, se puede colegir de las expresiones ““que no se desea que conozcan los
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competidores™”, “"por lo que se toman medidas necesarias para mantenerlo en secreto”,
““desea mantener ocultos.”” Ademas, en ocasiones permiten colegir ambos requisitos,
caracter oculto y voluntad de mantener el secreto, con una expresién que puede
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interpretarse que los comprende a los dos, asi, ““sin revelarlo™, ““en plan confidencial ”,

"los competidores quisieran conocer”, “"no divulgada™” y “"no revelado.”” Igualmente, el
requisito de interés de mantener el secreto es aportado con diversas variables, asi, “la
obtencion de un producto o resultado ventajoso”, "para obtener alguna ventaja en los
negocios”, ““utilizado ventajosamente en la industria y el comercio”, "“tiene valor
econdémico”, “que tenga un valor determinado o determinable.”

Por otra parte, en cuanto a las clases y contenido utilizan las expresiones ““cualquier
ambito o esfera de la actividad empresarial””, “"que pueda usarse en alguna actividad

productiva, industrial o comercial.”” También se realiza alguna referencia a la
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posibilidad de transmisidn de los secretos empresariales, cuestion bien polémica porque
comprender, dentro de la definicién que se brinde de la figura objeto de estudio, la
condicion de transmision de estos limita sus clases y contenido. En atencion a lo
anterior deben analizarse en el siguiente epigrafe las clases que conforman los secretos
empresariales.

Ahora bien, atendiendo a los anteriores criterios el autor define a los secretos
empresariales como el conjunto de heterogéneas informaciones concernientes a
cualquier &mbito de la empresa que su poseedor legitimo mantiene en secreto por la
ventaja competitiva que le aporta.

1.3.5. Las clases de Secretos Empresariales

At supra, en el epigrafe 1.3.2, se comentd que la doctrina mayoritaria identifica a los
secretos industriales y a los secretos comerciales como especies dentro del género
secretos empresariales, conclusién que resulta idénea desde todo punto de vista. En ese
sentido refiere Segade (1974):""una buena produccion sin una adecuada promocion o
comercializacion no tendria sentido porque finalmente se trata de que la empresa venda
sus productos generando ingresos y utilidades en forma sostenible”. Luego, constituyen
los secretos industriales y los secretos comerciales las clases, especies o tipos en los que
subdivide los secretos empresariales.??Ademas, algunos autores (Moreno, 2005; Lerma,
2002) insertan una tercera clase y es la relativa a las “informaciones reservadas
concernientes a otros aspectos de la organizacion interna de la empresa.”

Los secretos industriales son definidos como "todo conocimiento reservado sobre ideas,
productos o procedimientos industriales que el empresario, por su valor competitivo
para la empresa, desea mantener oculto” (Segade, 1974). Asi, engloban conocimientos
relativos a la fabricacion de un determinado producto, a la aplicacion de un determinado
procedimiento, a la produccién y prestacién de un determinado servicio” (Fuentes,
1999). Realmente la doctrina mayoritaria los entiende como todo tipo de informacion
relacionada con el ambito técnico-productivo de la actividad empresarial.

Por otra parte, los secretos comerciales estan referidos a todo lo que afecta a la
organizacion o estructura comercial de la empresa (Lerma, 2002). En ese sentido,
incluyen la informacion concerniente a la organizacion interna de la empresa, a las

relaciones entre empresa y clientela y los proveedores (Fuentes,1999).

% Aracama (1990) clasifica los secretos empresariales en técnicos y de gestién pero constituyen solo
variables terminoldgicas pues estd comentando sobre los referidos secretos industriales y comerciales
respectivamente.
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En cuanto al polémico tercer grupo referido a ~“informaciones reservadas concernientes
a otros aspectos de la organizacion interna de la empresa™”, algunos estudiosos le
insertan dentro de los secretos comerciales y otros le individualizan como una tercera
clase dentro de los secretos empresariales (Moreno, 2005). Se trata de informacion cuya
reserva interesa y cuya revelacion puede perjudicar seriamente la posicion en el
mercado de la empresa que las posee, ya sea porque pueden ser aprovechadas por los
competidores para perturbarla, ya porque la pérdida del caracter confidencial acarrearia
también la desaparicion de la ventaja adquirida o del factor sorpresa decisivo en gran
parte de los proyectos ( Lerma, 2002).

Concluyendo, son tres las clases que conforman los secretos empresariales, digase,
secretos industriales, secretos comerciales y otros secretos relacionados con ciertos
aspectos de organizacién interna de la empresa. Las dos primeras generalizadamente
consideradas, la tercera mas polémica. El autor considera que las tres pueden ser
consideradas clases dentro de los secretos empresariales pero cada una debe ser
examinada desde la informacion particular, esto es, desde el objeto especifico al que
estan referidas y atendiendo precisamente a dicha informacidn debera analizarse si estas
cumplen con los requisitos ya resefiados en materia de secretos empresariales. Lo
anterior lleva a estudiar el objeto y contenido de cada clase.

1.3.6 Estructura, Objeto y Contenido de los secretos empresariales.

Presupuesto indispensable al momento de comentar sobre el objeto de los secretos
empresariales resulta dilucidar los elementos estructurales que conforman dicha figura.
La repercusion de lo anterior se debe en gran medida por una confusion doctrinal donde
varios autores (Otamendi, 1994; Villan, 2008; Villalba, 2006) suelen referirse a un
objeto material y un objeto inmaterial del secreto cuando realmente lo que existe es un
elemento corporeo y un elemento incorpéreo del mismo.

Asi, el secreto empresarial consta de un elemento inmaterial y de un elemento material.
El elemento inmaterial esta constituido por la informacion propia del secreto
empresarial. El elemento corporal puede consistir en escritos, soportes informaticos,
fotografias, planos, proyectos, modelos, maquinaria, etc. Ahora bien, el auténtico
secreto empresarial estd integrado por el elemento inmaterial, el elemento corpéreo
deviene mero soporte material de la informacion a la que nada afiade puesto que no le
aporta ningun valor intrinseco adicional, en suma, solo ostenta valor accesorio pues
permite reconocer la existencia del secreto y cuya disposicion proporciona enormes

ventajas para la aprehension de la informacion en el quehacer diario de la actividad
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econdmica ( Lerma, 2002). En cuanto al objeto del secreto empresarial este es siempre
inmaterial aunque se incorpore a un elemento material que lo haga perceptible.

Asi pues, no debe confundirse los elementos estructurales del secreto empresarial,
digase, corporales e incorporales con la errénea distincion entre objeto material e
inmaterial del secreto que encierra una grave confusion, pues no existe tal cosa, el
objeto, como ya se refirio, es siempre inmaterial. Realizada la anterior aclaracion, en
pos de una mejor comprension, el analisis de las informaciones que pueden ser tuteladas
por los secretos empresariales se llevara a cabo atendiendo a las clases determinadas en
el epigrafe anterior. Lo anterior indica comenzar por los secretos industriales.

Asi, las informaciones objeto de los secretos industriales se pueden dividir en dos
grupos, el primero conformado por aquellas informaciones que solo pueden protegerse
por la via del secreto. En ese sentido, las informaciones mas utilizadas son los
Descubrimientos Cientificos, Practicas Manuales, Aplicaciones Industriales y Ensayos
de Investigaciones.

Ahora bien, por Descubrimientos Cientificos se entiende ““la revelacion de cualquier
cosa de la realidad que antes era ignorada, con el resultado de enriquecer el patrimonio
y la cultura™ (Villan, 2008). Es decir, el descubrimiento cientifico se traduce en algo
que hasta el momento era desconocido para el hombre pero existente, este no crea nada
nuevo, sino que lo descubre. De ahi su diferencia con la invenciones, no hay ninguna
modificacion en el preexistente estado objetivo de las cosas, en cambio la invencion
supone la creacién de algo nuevo, es el resultado de la accién del hombre sobre las
fuerzas de la naturaleza, lo que implica necesariamente una contribucion humana
(Jimenez, 2013;Bercovits, 2005; Villan, 2008).

En tanto, las Practicas Manuales, conocidas también como Ejecuciones de Detalle,
deben entenderse como cualquier regla o experiencia ingeniosa que perfecciona un
procedimiento o producto anterior y se mantiene en secreto. No altera para nada el
procedimiento o producto sino que permite su mejor aplicacion, logra una ventaja o
facilita su adaptacion a nuevas condiciones (Segade, 1974). Algunos autores (Lerma,
2002; Segade, 1974; Villan, 2008) consideran que estas constituyen el nacleo central y
ademas, originario de los secretos industriales, pues son un complemento indispensable
para la aplicacion de una patente.

Por otra parte, las Aplicaciones Industriales son todas aquellas innovaciones y
procedimientos que contribuyen en términos reales a la mejora y aumento de la

produccion, lo cual se expresa en la mejora de la calidad de los productos, ahorro de
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materiales y energia, utilizacion més racional de las maquinas e instalaciones y en la
mejora de la seguridad en el trabajo (Segade, 1974). En tanto, los Ensayos de
Investigaciones comprenden, primero, la informacion negativa, es decir, la informacion
que desemboca en errores o fracasos y que debe su valor precisamente a que
proporciona el conocimiento de los errores que no deben ser cometidos (Bercovits,
2005). En segundo lugar, también contiene las investigaciones no concluidas (Lerma
,2002).

Ahora bien, el segundo grupo esta relacionado con las informaciones que pueden
protegerse por otra via ademas del secreto empresarial, digase, las Invenciones, los
Modelos de Utilidad y los Dibujos y Disefios Industriales. De acuerdo a lo anterior, el
poseedor de la informacion puede optar por protegerla por la tutela especifica que le
brinda la modalidad a la que pertenece o puede decidir mantener en secreto y tutelar
como tal (Villan, 2008).

Las Invenciones consisten en la idea que tiene una persona acerca de cémo disponer o
combinar una materia 0 energia determinada para que, mediante la utilizacion o el
dominio de las fuerzas naturales, se obtenga un resultado que sirva para satisfacer una
necesidad humana, proporcionando la solucién de un problema técnico que no habia
sido resuelto hasta entonces (Lerma, 2002). Ahora bien, la solucién de dicho problema
no requiere la aplicacion de nuevos elementos pues pueden ser ya conocidos siempre
gue la combinacidn de estos se haya realizado de forma novedosa (Segade,1974).

En tanto, los Modelos de Utilidad consisten en un mecanismo mas rapido, barato y
sencillo para proteger las pequefias invenciones que el relativo a las patentes. Son
creaciones técnicas que inciden en la forma de productos usuales y frecuentes y que
atribuyen al producto conformado una mayor utilidad de la que tenia (Corrosa, 1969).
Por su parte, los Dibujos y Modelos Industriales son creaciones relativas a la apariencia
de los productos que sin afectar su utilidad contribuyen a darle un aspecto mas
agradable y atrayente, mediante una conformacion estética ( Segade 1982). No deben
confundirse con los Modelos de Utilidad pues, los Dibujos y Modelos Industriales son
creaciones destinadas a hacer més atrayente el producto para el consumidor y aquellos
estan referidos a creaciones de caracter técnico de las que se deriva una utilidad practica
( Lerma, 2002).

Por otro lado, en relacion a las informaciones que conforman los secretos comerciales,
la doctrina generalizada coincide en su gran variedad. No obstante, deben comentarse

aquellas mas referidas doctrinalmente. En ese sentido, primero se encuentra las Listas
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de Clientes. Ahora bien, algunos autores consideran que solo podran tutelarse las Listas
de Clientes que adicionalmente a los conocimientos basicos, digase, enumeracion de
nombre, apellido, domicilio y teléfono, comprendan datos cuya obtencion implica una
esforzada elaboracion por su titular y una costosa obtencion por los competidores, los
cuales pueden ser el propio historial como cliente que incluya informacién relativa a
habitos de compra, preferencias, descuentos, antiguedad, bonificaciones, etc.( Payan,
2011). En cambio, Lerma (2002) considera, opinidon que comparte el autor, que seran
protegidas en la medida que cumpla los requisitos conformadores de los secretos
empresariales.

Este grupo también esta conformado por las Listas de Precios dado que su divulgacion
permite a los competidores decidir cuanto pueden recortar o rebajar sus precios respecto
a los del titular del secreto (Lerma, 2002). También se hayan las Fuentes de
Suministros. En ese sentido, Lerma (2002) refiere, a modo de ejemplo, que puede
elaborarse un producto con ingredientes de conocimiento publico y con uno secreto y el
poseedor querrd mantener en secreto la fuente de suministros precisamente para evitar la
divulgacién del elemento ignorado. Por ultimo, se debe hacer mencion dentro de este
grupo a las Estrategias o Planes de marketing las cuales estan referidas a estrategias de
mercado, métodos de formacidn, datos de operaciones financieras de caracter interno,
cifras de pérdidas y ganancias, etc.( Payan, 2011).

Debe hacerse referencia a las informaciones susceptibles de tutela relacionadas con el
tercer grupo delimitado, el denominado ““otras informaciones concernientes a ciertos
aspectos de la organizacion interna de la empresa.”” En ese sentido, puede ser objeto de
proteccion a través de los secretos empresariales: la situacion financiera; las listas de
impagos; contratacion de personal calificado; proyectos de reestructuracion interna o
externa de la empresa como fusiones, aumentos de capital, reparto de beneficios o
dividendos sociales; los datos relativos a la oferta que se realizara en una subasta o
concurso; las condiciones minimas que se aceptardn en una futura negociacion
empresarial y la ineficacia de una concreta politica publicitaria (Moreno, 2005).

En conclusion, resulta dable, dada la heterogeneidad de informaciones que pueden ser
consideradas objeto de tutela de los secretos empresariales, entender como tal cualquier
informacién que reuna los requisitos que configuran dicha figura. Por ello, cardinal
resulta acotar que las anteriores informaciones descritas son meramente las mas
referidas por los autores en la materia.

1.3.7 Transmision de los secretos empresariales
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Resulta erroneo comprender que al existir tan solo una titularidad de hecho resulta que
los secretos empresariales no pueden ser transmitidos. En ese sentido refiere Payan
(2008) ““Existe una apropiacion por el poseedor legitimo, por lo que se puede sefalar
que si es transferible.”

Ahora bien, la figura analizada constituye una modalidad susceptible de transmisién en
el ambito de lo que se ha dado en llamar “transferencia de tecnologia”. Asi, bajo esta
expresion genérica se agrupan diversas figuras contractuales cuyo objeto lo constituye,
el conocimiento tecnoldgico que una parte facilita a la otra para que ésta lo explote
comercialmente (Farina, 2005). Aunque, debe sefialarse que este no es un fenémeno
sencillo, ni puede quedar reducido a un simple traspaso de tecnologia; sino que
constituye un proceso en virtud del cual una persona adquiere un conjunto organizado
de conocimientos e informaciones pertenecientes a otra, que le permite su utilizacion
para elaborar un nuevo producto o prestar un nuevo servicio, en aras de satisfacer
necesidades en el ambito del comercio (Villan, 2008). Ademéas dicha transferencia de
tecnologia se puede llevar a cabo de diferentes formas,?” aunque ciertamente la mas
usual y con trascendencia al mundo juridico es el empleo de negociaciones
contractuales, las cuales por las especificidades de su objeto pueden alcanzar gran
variedad y producirse de diversas formas (Farina, 2005).

Ahora bien, existen diversas clases de contratos donde se transmite dicha informacion,
los cuales constituyen especies dentro de esta figura genérica. En ese sentido, se hace
ostensible cierta disquisicion tedrica en materia terminoldgica la cual trasciende solo a
cuestiones clasificatorias. En relacion a lo anterior, los autores se escinden en dos
posiciones, por un lado, una corriente doctrinal utiliza la expresion "contrato de
licencia™ en sentido amplio para referirse a la concesion que de una parte hace el titular
de una patente de invencion, disefio, modelo industrial, asistencia técnica, o el secreto
empresarial (Villan, 2008).

En tanto, otros autores prefieren emplear la expresion "contrato de licencia™ en sentido
estricto, es decir, solo en materia de patentes y utilizar términos tales como contrato de
Know How o secreto empresarial, contrato de asistencia técnica, etc., para referirse a
otras figuras que junto a los contratos de licencia constituyen especies del género

"transferencia de tecnologia™ (Farina, 2005). Noétese que esta apreciacion es solo con

*’Dichas formas pueden ser: a través de acceso a los medios de informacion, movimiento de personas,
compra de maquinarias y equipos, inversion extranjera y transferencia contractual de tecnologia (Payan,
2011).
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fines aclaratorios, sin otra trascendencia, su inclusion se dirige a que el lector
comprenda que se puede encontrar obras que en que el Know How o0 secreto
empresarial esté comprendido dentro de los contratos de licencia y en otras se utiliza
como contrato independiente, esto es, fuera de los contratos de licencia.

El autor de cualquier forma, al ser la opinion mayoritaria, considera mas adecuado, en
relacion a la figura objeto de investigacion, emplear la expresion contratos de licencia
de Know How o secreto empresarial. Atendiendo a lo antes expuesto, el contrato de
licencia puede definirse como:

Una categoria que incluye todos aquellos negocios a través de los cuales el titular
de un bien inmaterial concede a un tercero la posibilidad de ejercitar todas o
algunas de las facultades derivadas del mismo, obligandose el adquiriente a
satisfacer un precio cierto, normalmente en dinero”” (Asencio, 1995).%
En relacion al Contrato de Licencia de Know How o Secreto Empresarial se puede
definir como “el negocio juridico en el cual, el titular de un Know How 0 secreto
empresarial, permite a un tercero explotar tal secreto durante cierto tiempo y a cambio
de una contraprestacion o regalia”” (Farina, 2005). Los anteriores comentarios estan
dirigidos a que el lector comprenda las cuestiones béasicas por donde se rige la
transmision de los secretos empresariales pues en los epigrafes posteriores se comentara
sobre dichas cuestiones.
1.3.8 Extincion de los secretos empresariales. La Violacidon de los secretos
empresariales como principal causal de extincién. Actos constitutivos de violacion
de los secretos empresariales. Restriccion de la violacion de los secretos
empresariales a actos de competencia desleal
El periodo de duracion de los secretos empresariales es ilimitado. Asi, mientras estos
conserven los requisitos que le conforman se mantendran como tal. Ahora bien,
constituye causa esencial de extincion de los secretos empresariales la comision de actos
violatorios de los mismos. Primero, es necesario acotar que no existe conducta
violatoria de dicha figura ante su descubrimiento por medios licitos. Lo anterior
significa que si un tercero llega a conocerlos sin actuar de manera incorrecta, esto es,
por medios licitos, podra explotarlo. En consecuencia, quien guarda un secreto

empresarial corre el riesgo de que este pueda divulgarse o pueda ser explotado por

?8Constituyen contratos de transferencia de tecnologia los siguientes: Contrato de Licencia de patentes,
Contrato de Licencia de Know How o secreto empresarial, Contrato de Franquicia, Contrato de
Asistencia Técnica, Contrato de Servicios de Consultoria y Contrato de “Llave en mano” (Farina, 2005).
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otros, sin poder oponerse a ello, cuando el conocimiento por parte de los terceros no ha
sido debido a una actuacion reprochable juridicamente.

Ahora bien, un analisis exhaustivo de la doctrina permite colegir la concurrencia de tres
presupuestos para la conformacion de conductas violatorias de los secretos
empresariales, a saber: “la existencia de un secreto empresarial”, “la manifestacion de
una conducta incorrecta™ y “"la realizacion intencional de dicha conducta”.

En cuanto al primer requisito no hay muchas observaciones que hacer, simplemente, en
base a los elementos referidos en los epigrafes anteriores, debera constatarse que se esta
ante un secreto empresarial. En tanto, en relacion al segundo requisito colegido,
generalizadamente la doctrina comprende como manifestacion de una conducta
incorrecta la realizacion de actos tipicos de competencia desleal.?® Relativo al tercer
requisito, la doctrina mayoritaria refiere que la violacion debe haber sido efectuada con
el animo o intencion de obtener provecho para si 0 para un tercero o de perjudicar al
titular del secreto empresarial.*°

Ahora bien, un andlisis profundo de los requisitos dos y tres proporciona conclusiones
méas que reveladoras, por ello a esta causa se destinan las siguientes lineas. Asi,
atendiendo a que los autores indican, en relacién al requisito dos expuesto®!, que la
violacion de los secretos empresariales constituye un acto tipico de competencia desleal,
debe definirse, entonces, qué se entiende por dicha modalidad de la Propiedad
Industrial. En ese sentido, la mayoria doctrinal define a la competencia desleal
atendiendo a lo dispuesto en el Convenio de la Unién de Paris (OMPI, 1967), el cual en
su articulo 10 bis le conceptualiza como”"todo acto de competencia contrario a los usos
honestos en materia industrial o comercial.””

Doctrinalmente los actos de competencia desleal se clasifican en tres grupos, a saber: se
habla de deslealtad frente a los consumidores,* deslealtad frente a los competidores
y deslealtad de mercado.*® En atencion a la anterior clasificacion los autores incluyen a
los secretos empresariales en el segundo grupo, el referido a la deslealtad frente a los
competidores la cual tiene lugar “"cuando se interfiere, obstaculiza o impide a un
competidor hacer valer su prestacion o afirmarse en el mercado”™ (Odriozola, 2002).
Ahora bien, atendiendo a la denominacion y definicion brindada sobre este segundo

En ese sentido todos los criterios.

Dhidem.

IRecuérdese que este requisito es ~“la manifestacion de una conducta incorrecta.””

%23e refiere a la deslealtad de la libertad y autonomia de decision del consumidor.

3Est4 referido a todo acto de competencia que influye en las condiciones del mercado, ya sea cambios en
su estructura o en la eliminacién, limitacion o restriccion de la competencia.
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grupo y a la inclusién de la figura objeto de estudio en el mismo no hay dudas que se
circunscribe la violacién de los secretos empresariales en el marco de la competicion, es
decir, el poseedor del secreto empresarial y el infractor deben ser competidores.
Ademas, la conducta infractora debe realizarse en el mercado.*

Al autor, luego, le surgen varias interrogantes, las cuales giran en torno a una cuestion
principal y es la apreciacion de cierta inconsistencia al momento de entender la
violacion de los secretos empresariales como un acto tipico de competencia desleal. Lo
anterior determina analizar los elementos tedricos mas generalizados por los autores
relacionados con la violacion de los secretos empresariales y, en igual sentido, los
criterios mas elucidados en materia de competencia desleal para cotejar ambas
instituciones.

Primero, parece haber una razén medular por la cual la mayoria doctrinal se postula por
entender la violacion de los secretos empresariales dentro de las normas que reprimen la
competencia desleal. Asi, el Acuerdo ADPIC (OMC, 1994) en su articulo 39.2 estipula
que la proteccion de los secretos empresariales se llevara a cabo a través de las normas
que reprimen la competencia desleal. Constituye este, realmente, un elemento
importante pero la introduccion de la violacion de los secretos empresariales en esta
materia no parece correcta desde la apreciacion del autor.

Asi, se coincide que son tres grupos de actos de competencia desleal, los cuales fueron
mencionados at supra. En el primer grupo, ““deslealtad frente a los consumidores™, se
insertan los actos de confusién, actos de engafio y actos de comparacién. En el segundo
grupo, ““deslealtad frente a los competidores™”, se hallan los actos de denigracion, actos
de imitacion de las prestaciones de un tercero, aprovechamiento injusto de la reputacion
ajena, violacion de secretos e induccion a la infraccion contractual. En cuanto al tercer
grupo, ““deslealtad en el mercado™”, se hallan los actos de ““violacion de normas™”,
““actos de discriminacién”" y “la venta a pérdida”” (Odriozola, 2002; Moreno, 2005).%
Se evidencia, entonces, que los secretos empresariales estan incluidos en el grupo de
““deslealtad frente a los competidores™. En ese sentido, como acto de competencia
desleal, Odriozola (2002) define la violacion de los secretos empresariales de la
siguiente manera:

Se considera desleal la divulgacion o explotacion, sin autorizacién de su titular, de
secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales a la que
haya tenido acceso legitimamente, pero con deber de reserva o ilegitimamente, a

%*Los elementos que posteriormente se eshozaran demuestran la veracidad de esta deduccion preliminar.
%V/er en Anexo | la descripcion de cada una de dichas conductas.
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consecuencia de una infraccion contractual. Tendran asimismo, la reputacion de
desleal la adquisicion de secretos por medio de espionaje o procedimientos
analogos. Para la persecucion de las violaciones de secreto empresarial, sera
preciso que estas hayan sido efectuadas con animo de obtener provecho propio o
de un tercero o de perjudicar al titular del secreto.

Ahora bien, teniendo en cuenta la anterior definicion y un estudio exhautivo de varias
obras (Bercovits; 2005; Lerma, 2002; Pérez, 2013; Segade, 1974; Villan, 2008;
Woodley, 2005) permitio arribar a las consideraciones que seguidamente se ilustran.
Asi, los autores distinguen los actos constitutivos de violacion de los secretos
empresariales atendiendo a la forma de acceso del presunto infractor. En ese sentido,
existen dos criterios esenciales, el primero, referido al acceso legitimo pero con deber
de reserva y el segundo lo constituye el acceso por medios ilegitimos (Bercovits, 2005;
Woodley, 2005). Ahora bien, como puede evidenciarse de la narrativa de ambos
criterios, el primero evidencia una relacién previa entre el poseedor del secreto
empresarial y el infractor por lo cual no se sanciona el mero acceso a este pues dicho
acceso, en principio, es licito. Por otra parte, el segundo criterio no refiere ninguna
relacion y el mero acceso a la informacion es sancionable. Las anteriores formas de
acceso constituyen un presupuesto indispensable para determinar las conductas que
deben ser sancionadas en materia de violacion de secretos empresariales. En ese sentido,
son tres las conductas resefiadas:

Adquisicion ilegitima: En este supuesto basta con la obtencion de la informacién para
conformar su violacion pues no existe ninguna relacion entre poseedor e infractor. Por
tanto, esta conducta solo esta referida a la forma de acceso ilegitimo. Nétese que no es
necesario el desplazamiento fisico o adquisicion del soporte material de la informacién
pues la violacién no recae en la copia del soporte material sino en la informacién
valiosa, que bien puede haberse sustraido de forma intelectual y reproducirse
posteriormente en un soporte material ( Odriozola, 2002; Villan, 2008).

Utilizacién: Como puede colegirse, en este supuesto lo que se sanciona es el empleo del
secreto empresarial, lo cual determina una previa adquisicion ya sea por medios
legitimos con deber de reserva o bien por medios ilegitimos (Odriozola, 2002,
Villan,2008).

Divulgacién: Constituye la conducta mas grave, pues ademas de poseedor e infractor
otro nimero de personas conoce el secreto empresarial y este pierde totalmente su valor.

Pueden darse dos variantes, la revelacion que implica la comunicacion del secreto a
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varias personas y la difusiobn que involucra un ndmero mayor de personas.
(Villan,2008)

Ahora bien, son entonces, las conductas de adquisicion, utilizacion y divulgacion los
actos constitutivos de violacién de los secretos empresariales, conductas que deben ser
valoradas conjuntamente con la forma de acceso del sujeto que violenta el secreto
empresarial, las que se indicaron at supra, acceso legitimo con deber de reserva y acceso
ilegitimo. En relacién a lo anterior debe tenerse en cuenta los distintos tipos de sujetos
gue pueden violentar los secretos empresariales:

Violaciones cometidas por un empleado: Ciertamente un trabajador puede cometer
una violacion de los secretos empresariales, aunque no debe, desde el punto de vista del
autor, ser sancionado por la aplicacién de una norma de competencia desleal.*® Ademas,
es prudente afadir que algunos autores sefialan que el empleado debe tener
conocimiento de que se esta accediendo a un secreto y que tiene deber de reserva para
con este. En relacién a lo anterior, se considera que aunque no exista un contrato
expreso pero quede entendido que la informacion intercambiada debe mantenerse
confidencial, entonces, existe un contrato implicito y existe responsabilidad (Pérez,
2013).

Violaciones cometidas por un ex empleado: En este acapite llama la atencion del
autor la inclusion de Villan (2008) de tres variantes, primero, cuando la ruptura de la
relacion laboral se debe a la violacion de un secreto empresarial. Segundo, cuando la
relacion laboral ha concluido porque el contrato de trabajo lleg6 a su término final sin
ninguna otra incidencia. Tercero, cuando el antiguo empleado se convierte en un
competidor del poseedor del secreto y se aprovecha de los conocimientos adquiridos.
Sobre lo anterior deben hacerse varios comentrarios. Primero, en opinion del autor, si la
ruptura de la relacion laboral se debe a la violacion de un secreto empresarial no se esta
en presencia realmente de un ex empleado, pues la violacion del secreto empresarial lo
ha cometido un empleado que a concecuencia de tal acto se le ha impuesto la sancion de
separacion de la entidad la cual puede ser la Unica o a su vez puede ser complementaria
de otra sancion tipica en esta materia como puede ser la indemnizacion de dafios y
perjuicios. Segundo, deberé precisarse hasta que punto un ex empleado que concluyd su
relacion laboral sin ninguna otra incidencia puede ser sancionado por la violacion de un

secreto empresarial, desde el punto de vista del autor solo podra sancionarse la

%En el epigrafe que sigue se argumentara sobre este tema.
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divulgacion del secreto empresarial por parte del ex empleado. Tercero, solo en el caso
de que el ex empleado se convierta en un competidor del poseedor del secreto
empresarial es donde Unico se puede hablar de un acto de competencia desleal.
Violaciones cometidas por un tercero: Por tercero debe entenderse a la persona que
no tiene relacion habitual con el poseedor del secreto empresarial. En esta categoria hay
que distinguir dos variantes, una cuando el tercero no es parte de una entidad
competidora y otra cuando si lo es. Luego, constituye, en apreciacion del autor, un acto
de competencia desleal solo cuando el tercero es un competidor. En este ultimo
supuesto, cuando el tercero es un competidor, los autores coligen tres variantes:
primero, la violacion por el empresario competidor mediante conducta propia, segundo,
violaciones aprovechando la relacion con un empleado y tercero, violacion del secreto
que se ha adquirido honestamente pero con la obligacion de reserva, esto es, por la via
de un contrato (Segade, 1974). Debe tenerse en cuenta ademas, en relacién con el
tercero de buena fe, esto es, quien no conocia que el secreto que se le ha transmitido
supone un proceder ilegitimo, se estima que no debe ser afectado (Bercovits, 2005).
Ahora bien, las cuestiones antes dilucidadas permiten entender que la violacion de los
secretos empresariales no constituye, estricto sensu, un acto de competencia desleal, al
menos considerandolo dentro del grupo de ““deslealtad frente a los competidores™.
Ademas, el autor aprecia que en ninguno de los otros dos grupos doctrinales,
““deslealtad frente a los consumidores”™ y ““deslealtad de mercado”™”, puede concebirse.
En ese sentido, es necesario hacer referencia a los requisitos generales resefiados por la
mayoria como medulares para que un acto se considere de competencia desleal. Lo
anterior permitird comprobar si puede finalmente concebirse la violacion de los secretos
empresariales como un acto tipico de competencia desleal.

Asi, estos presupuestos son (Moreno, 2005; Odriozola, 2002):

1- Que el acto se realice en el mercado y con fines concurrenciales

La doctrina mayoritaria colige que se presume la finalidad concurrencial de todo acto
econdémico cuando por las circunstancias en que se realice se revele objetivamente
idéneo para promover o asegurar la difusion en el mercado de las prestaciones, bienes o
servicios propios o de un tercero. Indudablemente, en apreciacion del autor, es esta la
premisa basica para que un acto se considere de competencia desleal, debe realizarse en
el mercado y por competidores. Ahora bien, contrastando este presupuesto con las
cuestiones basicas dilucidadas en materia de secretos empresariales, donde se pudo

apreciar que la doctrina mayoritaria refiere una amplia gama de supuestos en los que
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dicha figura puede ser violentada, se puede colegir que solo en algunas ocasiones los
actos violatorios de secretos empresariales se lleva a cabo en el mercado y entre
competidores.
2- Que el acto o actividad sea objetivamente contrario a los buenos usos
mercantiles, a las normas de correccion y a la buena fe:
Este supuesto constituye basicamente la definicion de competencia desleal, la cual,
como ha quedado referido y queda ratificado en esta definicidn, tiene su razén de ser en
el mercado.
3- La existencia del ilicito concurrencial
En este supuesto Odriozola (2002) equipara el ilicito concurrencial con el acto ilicito
civil:
Relne casi todos los requisitos de la responsabilidad extracontractual: accién
(actos de confusion, engafio) u omision (rehuse de venta); antijuricidad (es
contrario a la ley); imputabilidad (porque se le atribuye a una persona) y
punibilidad (por ser sancionado por la ley). La diferencia del ilicito concurrencial
con la responsabilidad extracontractual radica en que mientras que la accion de

responsabilidad extracontractual exige un dafio, la mera infraccion de normas de
comportamiento concurrencial, puede generar una accion por competencia desleal.

En apreciacion del autor dicha autora no tiene en cuenta dos elementos que ya han sido
subrayados, estos son, los fines concurrenciales y la realizaciéon en el mercado, pues
cada presupuesto supone el cumplimiento del anterior.

4- Ausencia de voluntariedad o de intencionalidad de la deslealtad

En materia de competencia desleal es generalmente aceptado que no es necesaria
ninguna intencion por parte del infractor, ni el conocimiento de que se esta siendo
desleal para que sea considerado culpable de dicho acto, basta con que el acto sea
tipificado en ley. En tanto, en materia de secretos empresariales, a tenor del tercer
requisito deducido sobre esta figura, se considera que debe existir la intencion de
obtener beneficios para si 0 para un tercero o de causar dafios al poseedor del secreto.
Ademas, como quedd colegido, algunos autores refieren que el infractor debe conocer
que estd accediendo a un secreto empresarial.

Las anteriores disyuntivas a las que lleva el analisis de las conductas violatorias de los
secretos empresariales van, desde luego, a expresarse en la proteccion de estos. Es decir,
si la violacion de los secretos empresariales no puede ser sancionada cabalmente por
normas de competencia desleal debe analizarse qué otras formas de proteccion pueden

manejarse.
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1.3.9 Proteccion de los secretos empresariales

(Villan, 2008) refiere que al analizar las vias de proteccion de los secretos
empresariales deben distinguirse dos momentos, primero, cuando no se ha llevado a
cabo una conducta consititutiva de violacion del secreto empresarial y el segundo,
cuando ha ocurrido dicha conducta. Atendiendo a dichos momentos se pretende ilustrar
las formas de proteccion que generalizadamente comentan los autores.

En ese sentido, son varias las formas de tutela de los secretos empresariales resefiadas
las cuales exceden la mera tutela por la via de los actos que reprimen la competencia
desleal. Asi, para su mejor comprension, dichas formas pueden clasificarse de acuerdo a
su ambito de proteccion. Atendiendo, entonces, a este criterio clasificatorio los autores
coligen tres ambitos, estos son, el &mbito privado, el ambito contractual y el ambito
legal (Villan, 2008).

El Ambito Privado esta referido a las medidas precautorias que toma el poseedor
legitimo de los secretos empresariales para evitar conductas infractoras, erigiéndose,
por tanto, el titular del secreto con el papel protagénico Payan, 2002).3” Ahora bien,
para una total eficiencia dichas medidas debe establecerse legalmente en las entidades
con la consecuente responsabilidad en las que incurrira el infractor de las mismas. Esta
via de proteccion tiene vital importancia antes de la violacion del secreto empresarial,
pues en definitiva a dicha causa se debe, a la prevencion. Ademas, constituye la via de
proteccion mas importante en aquellos paises donde no existe o es ineficaz la regulacién
de los secretos empresariales.

Por otra parte, el Ambito Contractual es sefialado por algunos autores (Bercovits, 2005;
Woodley, 2005; Pérez, 2013; Farina, 2005; Villan 2008) como otra via de proteccion la
cual si trasciende a los dos momentos prefijados. Asi, como medida precautoria se
establece en un contrato y ante un incumplimiento de este se emplean las normas que
reprimen las violaciones de las obligaciones contractuales, lo cual implica, entonces,
una trascendencia al &ambito legal.

En cuanto al primer momento pueden determinarse dos variantes, una vinculada con el
Derecho Laboral, o sea cuando en los contratos de trabajo se establece la obligacién de
los trabajadores de guardar confidencialidad sobre los secretos empresariales de la
entidad. La segunda variante viene dada en el plano comercial, en el marco de las

negociaciones que involucren dichas informaciones ya sea en contratos de licencia de

\/er en Anexo Il las medidas referidas por algunos autores.
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secreto empresarial estricto sensu u otros tipos de contratos que comprendan dicha
obligacion.

Significativo resulta en pos de la exitosa consecucion de sus fines, que mas que una
realizacién formal, se lleve a cabo una adecuada redaccién y un correcto contenido de
dichas clausulas contractuales. Las mismas deben contemplar, tanto la definicion y
detalle de la informacion confidencial de la empresa, asi como la penalizacion en que se
puede incurrir si se incumplen las obligaciones adquiridas (Pérez, 2015).

Ahora bien, del analisis del ambito contractual atendiendo al segundo momento, se
colige que una vez ocurrido la violacion del secreto empresarial se puede ir a la norma
legal correspondiente que estipule la sancion ante la violacion del tipo contractual
violentado, sea de una norma laboral o en el ambito del comercio, este momento puede
denominarse contractual-legal pues es consecuencia del no cumplimiento de un contrato
previo, donde se hayan regulado dichas conductas. Ahora bien, solo serd un acto
constitutivo de competencia desleal cuando relina los requisitos antes expuestos, sobre
la misma.

El &mbito legal es la tercera forma de proteccion resefiado por los tratadistas (Bercovits,
2005; Villan, 2008). En ese sentido, pueden distinguirse dos grupos de normas, las
normas directas y las normas indirectas (Villan, 2008). Por un lado, las normas de
proteccion directa constituyen aquellas que contienen disposiciones especificas referidas
a la proteccidon de los secretos empresariales, lo cual puede establecerse en normas que
le regulen como modalidad independiente, normas de competencia desleal u otros
cuerpos legales en materia de Propiedad Industrial. Asimismo, pueden ser normas de
proteccion directa las legislaciones laborales o penales donde se tipifiquen dichas
conductas. Lo que se quiere resefiar es que su caracter directo no lo brinda el cuerpo
legal en si, sino la finalidad de la norma que le regula, es decir, que regule al secreto
empresarial expresamente dentro de sus normas.

Las normas de represion indirecta se aplican ante la ausencia de normas directas, es
decir, se trata de normas que si bien no tienen como finalidad primera la represiéon de
los actos violatorios de los secretos empresariales al dirigir el andlisis a las cuestiones
mas elementales y generales cabe su aplicacion en materia de secretos empresariales.
Ejemplo constituye la aplicacion de la legislacion Civil, especificamente en materia de
responsabilidad extra contractual, considerando la violacion del secreto empresarial un
acto ilicito.

Ahora bien, en cuanto a los dos momentos sefialados, la via legal resulta cardinal pues
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una buena regulacién de los secretos empresariales debe sancionar todo acto, no importa
su grado de consumacion, que atente contra la posesion legitima del poseedor de los
secretos empresariales. El autor quiere llamar la atencion sobre una apreciacion muy
subjetiva pero que a su vez pretende demostrar que la via legal consituye la forma
elemental de proteccion de los secretos empresariales.

En relacion a lo anterior el autor considera que la denominada via legal méas que una de
las formas de proteccion de los secretos empresariales consituye la Unica via siendo la
proteccion privada y la contractual complementos de esta pues se encuentran
condicionadas por la via legal. Lo anterior se debe a que, en primer lugar, si bien no hay
dudas de que todas las medidas que tome el poseedor legitimo de los secretos
empresariales constituye una herramienta indispensable para la proteccion de los
mismos es también una obligacion de este para reclamar su derecho de inviolabilidad de
su secreto empresarial tanto previo a la violacion del secreto como luego de acaecida la
misma. La anterior apreciacion se debe a que el requisito de voluntad de mantener el
secreto se refiere expresamente a la toma de medidas precautorias por parte de su
poseedor legitimo. En ese mismo sentido, para que las medidas precuatorias tomadas
por el poseedor legitimo realmente posean caracter coactivo deben ser reflejadas como
minimo en una disposicion de la entidad que obligue a todos a observar dichas medidas.
En segundo lugar, la via contractual estara signada por lo estipulado en cada pais sobre
la misma, pues los contratos son una extencién de la ley pero dentro de las perrogativas
y limitaciones que esta establesca.

1.4 Los secretos empresariales como modalidad independiente de la Propiedad
Industrial.

Una vez referidos los elementos tedricos que individualizan a los secretos empresariales
conviene resefiar los principales caracteres de las demas modalidades de la Propiedad
Industrial en pos de determinar si los secretos empresariales constituyen también una
modalidad independiente de dicha rama del Derecho. En ese sentido, sobre dichas
caracteristicas solo en la bibliografia consultada fueron encontrados algunos
comentarios de Villan (2008) los cuales coadyuvaran a la comparacion.

1- Que constituya una realidad, es decir, que existan como fendmeno, con
independencia de su caracter intangible.

Indudablemente, los secretos empresariales son una realidad social con trascendencia al
mundo juridico. Se encuentran dotados de una existencia individual y son totalmente

susceptibles de apropiacion, de ser incorporados al patrimonio econdémico de una
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persona o de formar parte de los activos intangibles de una empresa.

2- Caracter Principal y no supletorio

Los elementos dilucidados en la investigacion han demostrado que los secretos
empresariales contienen informacion que solo puede protegerse por dicha via como son:
Los Descubrimientos Cientificos, Practicas Manuales, Aplicaciones Industriales,
Ensayos de Investigacion, etc.

3- Que el titular goce de un monopolio exclusivo

Ya se ha mencionado que si bien el poseedor legitimo de los secretos empresariales no
posee una titularidad de Derecho si ostenta una titularidad de Hecho con lo cual puede
ejercer las facultades de posesion, uso, disfrute y disposicion sobre estos ademas de
tener el derecho a protegerlos y a reclamar una conducta infractora sobre los mismos.

4- Posibilidad de incorporacion patrimonial

Los secretos pueden perfectamente incorporarse al patrimonio de una persona natural o
juridica, esta claro que por su caracter inmaterial no es susceptible de un inmediato
disfrute econdmico, sino que requiere plasmarse en algo corpdreo. Asi, se identifican
como un activo intangible importante dentro del trafico econémico.

5- Obijeto de negocios juridicos

Como fue comentado en esta obra los secretos empresariales pueden transmitirse a
través de contratos de Licencia de Know How o Secreto Empresarial estricto sensu o de
otros contratos donde ademas de su objeto principal se transmitan dichas informaciones.
A los anteriores caracteres el autor afiade uno mas, el relativo a la Naturaleza Juridica,
pues los secretos empresariales en igual sentido que las demés modalidades de la
Propiedad Industrial constituyen bienes inmateriales.

Existen también elementos que son comunes a las demas modalidades de la Propiedad
Industrial y no a los secretos empresariales como son: la obtencién de un monopolio de
de Derecho otorgado al titular, el caracter registral para aquellos derechos exclusivos
que dependan de un registro previo, el término de duracion de los derechos previamente
establecidos y la publicidad de los conocimientos una vez registrados. No obstante,
estos caracteres solo indican ciertas notas particulares que individualizan a los secretos

empresariales dentro de las deméas modalidades de la Propiedad Industrial.
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CAPITULO Il. REGIMEN JUIDICO DE LOS SECRETOS EMPRESARIALES
2.1 Analisis de los secretos empresariales en el Derecho Comparado

Se llevo a cabo un andlisis de cuerpos legales foraneos con el objetivo de observar y
comparar la regulacion de la figura objeto de estudio en los mismos. En ese sentido, se
utiliz6 como criterio de seleccion la regulacién de los secretos empresariales en Espafia,
Colombia y Puerto Rico lo cual estuvo motivado por las razones que seguidamente se
ilustran.

Asi, dada la préctica generalizada de incluir los secretos empresariales en los actos
constitutivos de competencia desleal se realiza el examen de la ley 3 de 1991 “"Ley de
competencia desleal en Espafia”” (Congreso de Espafia, 1991). * Se seleccioné Espafia
por su gran incidencia legislativa en el Derecho cubano dada su condicién de metropoli
que fue no sélo de Cuba, sino de otras naciones latinoamericanas. Ademas, constituye
uno de los paises mas desarrollados juridicamente en el continente europeo en cuanto al
tema.

También se eligié la Ley 256 de 1996 “"Ley de Competencia Desleal en Colombia™
(Congreso de Colombia, 1996)* dado su desarrollo en el tema y ademas por una
particularidad. Dicho elemento llamativo lo constituye la Decision 486 del 2000
“"Régimen Comun sobre Propiedad Industrial”™ (Comision de la Comunidad Andina,
2000) que funge como norma marco en materia de Propiedad Industrial de los paises
que conforman la Comunidad Andina,*® organizacion de la que Colombia es parte y por
tanto, complementa en dicho pais su normativa en materia de competencia desleal. Por
ultimo, se analiza la ley 80 del 3 de junio del 2011 “"Ley para la Proteccion de Secretos
Comerciales e Industriales en Puerto Rico”™” (Asamblea legislativa de Puerto Rico,
2011) por ser la Unica normativa de la bibliografia analizada que regula la figura objeto
de estudio en un cuerpo legal dedicado exclusivamente a la proteccion de la misma.

Por su parte, como elementos de comparacién se adoptaron: Denominacion y Jerarquia
del cuerpo legal; Inclusion y contenido de cuestiones introductorias; Objeto de
Regulacion; Naturaleza Juridica de los secretos empresariales; Terminologias

empleadas para referirse a los secretos empresariales; Requisitos estipulados en materia

%8publicada en Boletin Oficial del Estado, 11 de Enero de 1991.

*Ppyblicada en Diario Oficial No. 42.692 de 18 de enero de 1996.

“La Comunidad Andina es una organizacion regional de cuatro paises que debe sus inicios al objetivo
comun de alcanzar un desarrollo integral, mas equilibrado y autbnomo mediante la integracion andina,
sudamericana e hispanoamericana. El proceso andino de integracion se iniciéd con la suscripcion del
Acuerdo de Cartagena el 26 de mayo de 1969. Esta constituida por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perd.
Colombia es parte de dicha Comunidad precisamente desde 1969, al ser signatario del Acuerdo de
Cartagena.
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de secretos empresariales; Definicion de los secretos empresariales; Clases que
conforman los secretos empresariales; Informaciones que pueden constituir objeto de
los secretos empresariales; Transmision de los secretos empresariales; Extincion de los
secretos empresariales; Actos constitutivos de violacidn de los secretos empresariales y
dentro de los cuales, con fines didacticos, se divide el estudio en: conductas reguladas,
formas de acceso, requisitos configuradores; Proteccion de los secretos empresariales e
en igual sentido, con fines didacticos se divide el estudio de este acapite en: derecho de
reclamacion del poseedor legitimo de un secreto empresarial, sanciones a imponer y
vias de proteccion. Ahora bien, los resultados a los cuales se arribaron son los
siguientes:**

Se analizaron tres normativas nacionales con jerarquia de ley y un Convenio
Internacional que funge como normativa marco en materia de Propiedad Industrial de
los paises que conforman la Comunidad Andina, el cual especificamente se relaciond
con Colombia al ser el pais perteneciente a dicha Organizacion analizado en la presente
investigacion. En ese sentido, se analizo Espafia, Ley 3 de 1991""Ley de Competencia
Desleal " (Congreso de Espafia, 1991) que entré en vigor el 10 de enero de 1991%;
Colombia, Ley 256 de 1996 "Ley de Competencia Desleal”"(Congreso de Colombia,
1996) que entré en vigor el 18 de enero de 1996* y su ley marco, Decisién 486 del 14
de septiembre del 2000 de la Comision de la Comunidad Andina “Régimen Comun
sobre Propiedad Industrial””(Comision de la Comunidad Andina, 2000) que entr6 en
vigor el 14 de septiembre del 2000*; Puerto Rico, ley No 80 del 3 de junio del 2011
“"Ley para la Proteccion de Secretos Comerciales e Industriales™ (Asamblea legislativa
de Puerto Rico, 2011) que entrd en vigor el 13 de junio del 2011%.

Relativo a la inclusion y contenido de cuestiones introductorias de los cuerpos legales
analizados, el estudio realizado permitié constatar que Espafia y Puerto Rico si las
incluyen, en cambio Colombia no las establece en su norma especifica de competencia
desleal y tampoco puede ampararse en el Convenio Internacional que le funge como
normativa marco porque igualmente no las refiere.

En ese sentido, existen dos diferencias medulares entre las analizadas leyes de Puerto

Rico y Espafia. Primero, relativo a las denominaciones, la ley 3 de 1991 las incluye con

“\/er Anexo 111 donde se halla el anélisis exhaustivo que permiti6 arribar a los resultados que en este
epigrafe se exponen.

“2En lo adelante ley 3 de 1991.

“En lo adelante ley 256 de 1996.

*En lo adelante Decision 486 del 2000.

**En lo adelante ley 80 del 2011.
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la denominacion de ““Preambulo™”, en tanto, la ley 80 del 2011 las introduce con el
nombre de ““Exposicion de motivos”. En segundo lugar, en relacion al contenido
expuesto en ambas legislaciones, lo cual se fundamenta con dos argumentos, uno, si
bien ambas normativas regulan los secretos empresariales en su articulado lo realizan
desde perspectivas distintas pues la ley 3 de 1991 constituye una normativa de represion
de competencia desleal y la ley 80 del 2011 se endereza a regular especificamente los
secretos empresariales y por ende, las nociones introductorias en ambos casos estan
dirigidas a comentar sobre la figura que pretenden regular.

Salvando sendas diferencias y como segundo argumento, ambas legislaciones tienen en
cuenta elementos totalmente diferentes al momento de confeccionar esta parte, asi
mientras la ley 3 de 1991 expresa las causas que motivan dicho cuerpo legal haciendo
referencia a la obsolescencia de los antecedes inmediatos ante la nueva realidad socio-
econdémica (algo que constituye la generalidad en cualquier legislacion), en cambio la
ley 80 del 2011, en este acéapite, se concentra en referir las funciones, contenido,
requisitos y definicion de los secretos empresariales, por tanto, destina esta parte a la
elucidacion de elementos teoricos. Desacertado resulta, en el caso de esta ultima
normativa referida que en este segmento de la ley se utilicen varios términos para hacer
referencia a una misma figura, términos que en ocasiones no coinciden ni con el
contenido de lo expuesto ni con la inicial denominacién brindada a la figura regulada.
Por su parte, relacionado con el objeto de regulacién de los cuerpos legales analizados,
las leyes de competencia desleal de Espafia y de Colombia lo establecen expresamente,
asi, ambos cuerpos legales se encauzan a la regulacion de los actos de competencia
desleal, actos dentro de los cuales se incluyen la violacion de los secretos empresariales
cuya regulacién es casi idéntica en ambas legislaciones como podra dilucidarse por el
lector del andlisis en consuno de los criterios de comparacién en este epigrafe
comentados. Por su parte, la Decision 486 del 2000 y la ley 80 del 2011 no lo refieren
expresamente, aunque, atendiendo a la denominacion y contenido de las respectivas
legislaciones se puede colegir que la primera mencionada se dirige a establecer un
Régimen Comun sobre Propiedad Industrial para los paises que pertenecen a la
Comunidad Andina y la segunda referida, por su parte, se encauza a la proteccién de
Secretos Comerciales e Industriales.

Relacionado con la naturaleza Juridica de los secretos empresariales, ninguna de las

legislaciones analizadas la refiere expresamente pero, atendiendo a que todas se
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circunscriben dentro de la Propiedad Industrial, se puede asumir que incluyen a la
figura objeto de estudio dentro de los bienes inmateriales.

En cuanto a las terminologias empleadas para referirse a los secretos empresariales, son
varias las expresiones empleadas. Asi, las leyes de competencia desleal de Espafia y
Colombia utilizan las mismas denominaciones, a saber, ““secretos” y ““secretos
industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales™. Por su parte, la ley
80 del 2011 de Puerto Rico emplea la expresion: ““Secreto Comercial o Industrial”™ y
en ocasiones solamente ““secreto comercial”. Por ultimo, la denominacion méas acertada
la emplea la Decision 486 del 2000, a saber, “secreto empresarial”.

En relacién a los requisitos configuradores de los secretos empresariales estudiados,
digase, caracter oculto, interés de mantener el secreto y voluntad de mantener el secreto,
las leyes de competencia desleal de Espafia y Colombia no hacen referencia a ninguno
de ellos. Aunque, Colombia se encuentra beneficiada, en ese sentido, porque la Decision
486 del 2000 sostiene literalmente los resefiados por el ADPIC (OMC, 1994) en el
articulo 39.2 los cuales se identifican con los requisitos doctrinales at supra referidos.
Ademas, la referida Decision 486 del 2011 amplia lo dispuesto por el ADPIC (OMC,
1994) y refiere que al momento de valorarse los anteriores requisitos debe prestarse
atencion a dos cuestiones medulares, primero, que no sera considerado secreto
empresarial aquella informacion que deba ser divulgada por disposicion legal o por
orden judicial y en ese sentido, se aclara que no dejara de ser secreto empresarial
aquella informacién que sea proporcionada a efectos de obtener licencias, permisos,
autorizaciones, registros u otros actos de autoridad. Por su parte, la ley 80 del 2011 de
Puerto Rico hace referencia a los tres requisitos doctrinales pero con la particularidad de
que dos de ellos se integran formando uno solo, variante que el autor no considera la
mas iddnea al momento de valorar e interpretar dichos requisitos.

En materia de definicion, las leyes de competencia desleal de Espafia y Colombia no
definen a los secretos empresariales. Aunque, Colombia puede ampararse en la Decision
486 del 2000 que si los conceptualiza como también lo hace la ley 80 del 2011 de
Puerto Rico. En ese sentido, al momento de confeccionar la definicion, la Decision 486
del 2000 y la ley 80 del 2011 tuvieron en cuenta los siguientes elementos: relativo a la
denominacion empleada, en la Decision 486 del 2000 se les designa con la expresion
““secreto empresarial”’, en tanto, la ley 80 del 2011 les establece bajo la denominacién
de “"Secreto Comercial o Industrial””. En materia de requisitos, en la Decision 486 del
2000 se comenta sobre una posesion legitima y relativo a los requisitos doctrinales
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estudiados, no hace referencia al de interés de mantener el secreto. Por otra parte, en la
ley 80 del 2011 se refieren, en su definicidn, los tres requisitos doctrinales estudiados.
Relativo a las clases que comprenden los secretos empresariales, ambas se refieren a los
secretos industriales y comerciales. Aunque, en este Ultimo acapite nota caracteristica
resulta que la Decision 486 del 2000 si bien comenta sobre las clases de secretos
empresariales condiciona estas a su factibilidad de transmision con lo cual excluye la
tercera clase doctrinal estudiada, concerniente a ““ciertos aspectos de la organizacion
interna de la empresa”™ y cualquier otra informacién que no pueda ser susceptible de
transmision.

Ahora bien, siguiendo con la elucidacion de los resultados del andlisis de derecho
comparado realizado, relativo a las clases de los secretos empresariales, las leyes de
competencia desleal de Espafia y de Colombia le regulan de idéntica forma, asi, no
hacen referencia expresa pero ambas emplean la expresion ““secretos industriales y
otros tipos de secretos empresariales” lo cual permite colegir que comprenden a los
secretos industriales como una clase de los secretos empresariales y estos ultimos,
ademas, cobijan otras clases, pero no expresa cuales. Aunque, nuevamente Colombia se
encuentra favorecida, en cierta forma, por la Decision 486 del 2000 pues, aunque no
realiza un sefialamiento literal, es facil colegir del articulado que se refiere a secretos
industriales y comerciales. En igual sentido lo realiza la ley 80 del 2011 de Puerto Rico.
La diferencia yace en que la Decisién 486 del 2000 si hace alusion a los secretos
empresariales como figura genérica que comprende ambas clases, en tanto, la ley 80 de
2011 no hace alusién a dicho término.

Relativo a las informaciones especificas que puede cobijar los secretos empresariales,
las leyes de competencia desleal de Espafia y Colombia no las refieren. Aungue,
Colombia se encuentra favorecida nuevamente, pues la Decision 486 del 2000 si
comenta sobre ello, como igualmente lo hace la ley 80 del 2011 de Puerto Rico aunque,
ninguna de las dos es suficientemente precisa, en apreciacion del autor. Ademas, si bien
ambas comentan sobre informaciones concernientes a secretos comerciales e
industriales tienen en cuenta criterios diferentes al momento de introducirlos, asi, la
Decision 486 del 2000 hace una referencia genérica, en tanto, la ley 80 del 2011
comenta sobre algunas informaciones especificas que deben ser tuteladas.

Sobre la posibilidad de transmision de los secretos empresariales, las leyes de
competencia desleal de Espafia y Colombia no hacen referencia expresa, no obstante, en

ambos casos puede, en cierta forma, colegirse en razon de la expresion ““deber de
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reserva”” pues este implica la relacion entre el poseedor del secreto y un trabajador o un
tercero mediante un contrato de trabajo o de licencia respectivamente. Aungue,
Colombia se encuentra, nuevamente, favorecida por la Decision 486 del 2000 pues
dicho cuerpo legal dispone expresamente sobre la posibilidad de transmision de los
secretos empresariales en contratos estricto sensu 0 en otros donde se transmita dicha
clase de informacion estipulandose la obligacion de no divulgacion. En tanto, la ley 80
del 2011 no hace referencia expresa pero se puede deducir del articulado.

Sobre la extincion de los secretos empresariales, las normativas analizadas de Espafia,
Colombia y Puerto Rico no hacen referencia expresa. No obstante, en los tres casos
puede colegirse que son los actos violatorios de los secretos empresariales estipulados
en dichas normativas la forma de extincion regulada. Aunque, Colombia se encuentra
favorecida, pues la Decision 486 del 2000 hace referencia expresa sefialando que la
proteccion del secreto empresarial perdurara mientras posea los requisitos de caracter
oculto, interés en mantener el secreto y voluntad de mantener el secreto.

Referido a los actos constitutivos de violacion de los secretos empresariales, como se
comento at supra, con fines didacticos, el analisis se dividié en: conductas reguladas,
formas de acceso y requisitos configuradores. Asi, referido a las conductas reguladas,
todas las normativas se refieren a la adquisicion, explotacion y divulgacion. Relativo a
las formas de acceso, todas regulan el acceso legitimo con deber de reserva y el acceso
ilegitimo pero con algunas variables.

En relacion a lo anterior, las leyes de competencia desleal de Espafia y Colombia lo
hacen de forma limitada pues aunque regulan las conductas que doctrinalmente en
materia de acceso legitimo con deber de reserva pueden acaecer, en cambio, en materia
de acceso ilegitimo solo regulan la conducta de adquisicion. Aunque, Colombia se
encuentra beneficiada por la Decision 486 del 2000 puesto que dicha normativa hace
referencia a todas las variables de acceso legitimo con deber de reserva que pueden
suceder, a saber, explotacion y divulgacion y las relacionadas con el acceso ilegitimo
estudiadas, adquisicion, utilizacién y divulgacion, pero en esta sede, ademas, refiere
otras dos posibles conductas, a saber, la explotacion y divulgacion del tercero de mala
fe. En tanto, la ley 80 del 2011, ademas de lo dispuesto por la Decision 486 del 2000
afiade una nueva conducta, la prohibicién de uso y divulgacién de quien haya conocido
por accidente o error el secreto empresarial.

Relacionado con los requisitos, la ley 3 de 1991 y la ley 256 de 1996 excluyen en

materia de violacion de secretos empresariales lo dispuesto por ambas normativas para
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todos los actos de competencia desleal, digase, realizacion en el mercado y fines
concurrenciales. La diferencia entre ambas yace en que la primera referida incluye un
requisito especifico en materia de violacion de secretos empresariales, a saber, el animo
de obtener provecho propio o para un tercero o de perjudicar al titular del secreto,
mientras, la ley 256 de 1996 no afiade ninguno, asi, solo se encauza a realizar la
exclusion at supra sefialada. Por su parte, la Decision 486 del 2000 regula un requisito
intencional pero solo en la variante de acceso legitimo con deber de reserva, a saber,
que el infractor conozca que esta accediendo a un secreto empresarial y que tiene deber
de reserva para con este. En tanto, la ley 80 del 2011 no se postula sobre dicho acépite.
En materia de proteccion de los secretos empresariales, fue igualmente indicado at supra
que con fines didacticos, se dividio el analisis en: derecho de reclamacion del poseedor
legitimo de un secreto empresarial, sanciones a imponer y vias de proteccién. Asi, las
leyes de competencia desleal de Espafia y Colombia refieren que el poseedor legitimo
de los secretos empresariales tiene derecho a exigir la proteccion legal de estos tanto
previo a la violacion del secreto como luego de acaecida la misma. En tanto, la Decision
486 del 2000 y la ley 80 del 2011 no se refieren a dicho acépite.

Atinente a las sanciones a imponer, relacionado con lo referido at supra sobre el derecho
de reclamacion, en las leyes de competencia desleal de Espafia y Colombia se
distinguen las sanciones atendiendo al grado de consumacion de la violacion. Asi,
previo a la violacion del secreto empresarial, en ambos casos se impone las sanciones de
prohibicién de la conducta. En tanto, luego de acaecida la conducta desleal en materia
de secretos empresariales la ley 3 de 1991 establece las siguientes sanciones: Accién de
cesacion de la conducta desleal o de prohibicion de su reiteracion futura; Accion de
remocion de los efectos producidos por la conducta desleal y Accion de resarcimiento
de los dafios y perjuicios ocasionados. En el caso de la ley 256 de 1996 se establece la
remocion de los efectos producidos por dichos actos e indemnizacion de los perjuicios
causados.

En tanto, la Decision 486 del 2000 no hace referencia a las sanciones que deberan
imponerse. En cuanto a la ley 80 de 2011 de Puerto Rico Ilamativo resulta que dicha
normativa previo a determinar la sancion a imponer establece los elementos a considerar
al momento de valorar los dafios sufridos por el poseedor legitimo de los secretos
empresariales, a saber, pérdida de ganancia por parte del duefio de la informacion; valor
de la suma que habria sido pagada a un consultor para desarrollar la informacion;
depreciacion del valor de la informacion como resultado de la divulgacion; costos de
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desarrollo en el proceso de adquirir la informacién; o valor en el mercado de la
informacion.

Relacionado con las vias de proteccion, en Espafia y Colombia, en atencion a los
ambitos de proteccion sefialados, el ambito privado, contractual y legal solo se hace
referencia expresa al ambito legal (evidentemente constituyen ambos cuerpos legales de
alto rango). Por su parte, la Decision 486 del 2000 ademas del ambito legal comenta en
su articulado sobre el ambito contractual. En tanto, Puerto Rico llama la atencion
porque establece un grupo de medidas precautorias en materia de secretos
empresariales, es decir, que ademés del &mbito legal se refiere al &ambito privado.*°
Finalmente, el cotejo de la regulacion de los secretos empresariales en Espafia,
Colombia y Puerto Rico evidencid que dichos cuerpos legales son la expresion de las
contradicciones analizadas en la doctrina. Asi, las dos primeras lo regulan a través de
leyes de competencia desleal y el tercero le regula de forma independiente. En ese
sentido, Espafia y Colombia le regulan de manera casi idéntica. Asi, sobre los elementos
teoricos colegidos doctrinalmente, ambos paises solo se postulan expresamente sobre
los actos constitutivos de violacion y las formas de proteccion. En tanto, relativo a las
clases y extinciéon deben ser deducidos del articulado. Ademas, omiten los elementos
referidos a requisitos, definicion, objeto y transmision.

No obstante, Colombia se beneficia de lo estipulado en una normativa que funge como
ley marco en materia de Propiedad Industrial. Dicho cuerpo legal refiere un grupo de
elementos teoricos digase, denominacion, definicion, requisitos, objeto, transmision y
extincion aunque la mayoria de los elementos no son lo suficientemente precisos. Por su
parte, la normativa de Puerto Rico si bien refiere expresamente algunos elementos posee
varias inconsistencias en materia de requisitos, definicion, clases y objeto. Ademas, la
extincion, transmision y el derecho de reclamacion deben ser colegidos. Factible resulta
que en materia de actos constitutivos de violacion y formas de proteccion agrega
cuestiones importantes no expresadas por Colombia y Espafia.

2.2 Anélisis legislativo de los secretos empresariales en Cuba.

Consideraciones generales

A la valoracion del ordenamiento juridico cubano en materia de secretos empresariales
se encauzan las siguientes lineas. En ese sentido, conviene comenzar el examen por el

Decreto-Ley 199 de 1999 “Sobre Seguridad y Proteccion de la Informacion Oficial™”

*Dichas medidas se expresan en el Anexo Ill, en el andlisis realizado a Puerto Rico.
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(Consejo de Estado, 1999) pues la figura regulada por dicha normativa ha pretendido
identificarse con las nociones elementales de los secretos empresariales, lo cual no
resulta acertado.

Posteriormente, se inserta un analisis de cuerpos legales que regulan modalidades de la
Propiedad Industrial y que en su articulado hagan alusion a los secretos empresariales.
Especificamente, se examina la Resolucion No 21 del Ministerio de Ciencia Tecnologia
y Medio Ambiente “"Sistema Nacional de Propiedad Industrial”™ (CITMA, 2002) y el
Decreto- Ley 290 “"De las Invenciones y Dibujos y Modelos Industriales” (Consejo de
Estado, 2012). El anterior analisis se debe por una serie de cuestiones. Primero, porque
los secretos empresariales, por las razones expuestas a lo largo de la investigacion, se
circunscriben dentro de la Propiedad Industrial. En segundo lugar, no existe en Cuba
una normativa destinada a regular a los secretos empresariales como modalidad
independiente de dicha rama del Derecho. Ademas, se carece en la isla, igualmente, de
un cuerpo legal que regule la competencia desleal, esto, atendiendo a que, aunque
erroneamente por elementos ya dilucidados, internacionalmente se protegen los secretos
empresariales a través de dicha modalidad.

Posteriormente, se realiza un analisis minucioso de la inclusion y regulacién de la figura
objeto de estudio en diferentes ramas del Derecho, especificamente en regulaciones de
Derecho Civil, Laboral, Econémico y Penal. Lo anterior se haya motivado por dos
razones medulares, primero, la defectuosa regulacion de los secretos empresariales en
las normas que previamente se indicO seran examinadas y en segundo lugar, la
inexorable inclusién de dicha figura en diferentes ramas del sector juridico que
complementen su regulacion.

2.2.1 Analisis de la regulacion de los secretos empresariales en el Decreto-Ley 199
de 1999 Sobre Seguridad y Proteccion de la Informacion Oficial. Distincion entre
los secretos empresariales con los secretos oficiales en la realidad cubana

En la sistematizacion teorica realizada en el Capitulo | se determind que los secretos en
el ambito juridico, atendiendo a su titular, se dividen en dos grandes grupos, secretos
privados, donde se encuentra el secreto empresarial y secretos del Estado. Se constato,
ademés, que estos Gltimos son denominados también como secretos oficiales.*” Ahora
bien, en las siguientes lineas se realizara el analisis del Decreto-Ley 199 de 1999

"“Sobre Seguridad y Proteccion de la Informacién Oficial”” (Consejo de Estado, 1999)*,

*"\er en esta obra Capitulo |, Epigrafe 1.2
“pyblicado en Gaceta Oficial Ordinaria No. 78 del 2 de diciembre de 1999.
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en lo adelante, Decreto ley 199/ 99. Lo anterior se debe a que no obstante la doctrina,
como ha sido sefialado, distingue inobjetablemente los secretos oficiales de la figura
objeto de estudio se ha querido, por algunos autores, equiparar los secretos
empresariales a la informacion regulada por el referido Decreto-Ley (Moreno, 2005).
De esta forma se pretende que ambas figuras puedan regularse a través de dicho cuerpo
legal.

El autor se muestra absolutamente en contra de dicha equiparacién. Aunque, debe
resaltarse que, si bien el referido presupuesto teérico distingue con valor de axioma
ambas figuras, el resultado del andlisis legislativo que se procede a ilustrar no esta
determinado exclusivamente por dicho presupuesto teorico. Lo anterior se debe a que al
momento de realizar el examen el autor no descart6 la posibilidad de que se tratara de
un problema terminolégico que desvirtia la esencia de la figura regulada por dicha
normativa.

Dada la pretension didactica y al mismo tiempo profunda del presente analisis se
procedid a explorar los Por Cuantos de la normativa aquilatada donde se expresan las
causas que motivan la implementacién de la misma. En ese sentido, se trae a colacion el
examen realizado a dos de los Por Cuantos por ser los mas significativos atendiendo a la
tesis que se pretende sustentar. Asi, en relacion al primer Por Cuanto, se dilucida que
esa informacion a la que dicho cuerpo legal designa con el apelativo de ““Informacion
Oficial”” resulta significativa para la nacion. Luego, es de interés tanto para los que
pretenden dafiarla como los que desean protegerla. *°

Ademas, de la observacion del cuarto Por Cuanto, se pueden apreciar los antecedentes
inmediatos del cuerpo legal que se pretende implementar. De acuerdo a lo anterior, la

nueva realidad condiciona lo obsoleto de dichos antecedentes y la necesidad de la nueva

“En ese sentido dispone el Primer Por Cuanto: ~“Los servicios especiales extranjeros dedican cuantiosos
recursos, medios sofisticados y fuerzas cada vez mas preparadas en la obtencién de informaciones de
interés, lo que hace necesario fortalecer las medidas establecidas para la Seguridad y Proteccion de la
Informacion Oficial que pudiera ser (til para los planes subversivos y agresivos contra la Republica de
Cuba”” (Consejo de Estado, 1999).
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legislacion™. Notese, ademés, que el Decreto- ley 199/99 sucede al cuerpo legal que
regulaba los Secretos Estatales. >

En atencion a las anteriores cuestiones se define en el articulo 1 el objetivo que se
persigue con la implementacion del Decreto- ley 199/99, a saber, ““establecer y regular
el Sistema para la Seguridad y Proteccion de la Informacion Oficial”” (Consejo de
Estado, 1999). Lo que se pretende, entonces, con dicho cuerpo legal, es implementar un
nuevo Sistema para la proteccion de la Informacion Oficial, la cual hasta el momento, al
menos atendiendo a los fundamentos basicos ilustrados, no refiere brindar ninguna
variante con respecto a los otrora regulados Secretos Estatales. La novedad radica
meramente en la introduccion de un nuevo metodo de proteccién, no en la inclusién de
otro tipo de informacion como pudieran ser los secretos empresariales.

Ahora bien, debe procederse igualmente a la exanimacion del articulado, asi, en el
articulo 5 se define a la Informacién Oficial.>® En ese sentido, de la narrativa de dicho
articulo queda claro que la figura que regula el cuerpo legal aquilatado comprende
informaciones suscitadas en el marco de actividades estatales. Ademas, en razén de la
expresion “"y reconocidas por este”” cabe interpretar que alude también a informaciones
concernientes a actividades legales no estatales. La generalidad de la anterior definicién
permite comprender, hasta el momento, a los secretos empresariales dentro de las
Informaciones Oficiales. Debe dilucidarse, entonces, si son todas las informaciones
estatales y no estatales las protegidas por el Decreto-Ley examinado.

Asi, el articulo 6 conviene en advertir que para el mejor establecimiento de las medidas
de seguridad y proteccion la Informacién Oficial se dividird en tres grupos:
“Informacién Oficial Clasificada”, “Informacion Oficial Limitada” e “Informacion
Oficial Ordinaria” (Consejo de Estado, 1999). Las dos primeras son objeto de

proteccion de dicho cuerpo legal. La Informacion Oficial Ordinaria al carecer de

%En ese sentido dispone el Cuarto Por Cuanto: “"La Ley nimero 1246 del 14 de mayo 1973 sobre la
proteccion del Secreto Estatal y su Reglamento, puesto en vigor por el Decreto nimero 3753 del 17 de
enero de 1974, el Decreto nimero 3787 del 23 de septiembre de 1974 que puso en vigor los Reglamentos
Gubernamentales para el Servicio Cifrado Nacional y para el Servicio Cifrado Exterior, asi como otras
disposiciones complementarias en esta materia, requieren ser adecuadas a las nuevas condiciones y
cambios que tienen lugar en el pais, en funcién de lograr una mayor seguridad y proteccion de la
Informacion Oficial”” (Consejo de Estado, 1999).

*! Ibidem

52En el articulo 5 se define a la Informacion Oficial como: ~“Aquélla que posee un érgano, organismo,
entidad u otra persona natural o juridica residente en el territorio nacional o representaciones cubanas en
el exterior, capaz de proporcionar, directa o indirectamente datos o conocimientos, que reflejen alguna
actividad del Estado o reconocida por éste, y que pueda darse a conocer de cualquier forma perceptible
por la vista, el oido o el tacto”” (Consejo de Estado, 1999).
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repercusion no es regulada.®® Lo trascendente, atendiendo a la tesis que pretende
sustentar el autor, es que el articulo 6 ha determinado un numerus clausus de
Informaciones Oficiales donde, como podra ser colegido por el lector, deja sin cabida a
los secretos empresariales.

En ese sentido, la Informacién Oficial Clasificada se define en el articulo 7.>*De
acuerdo a la definicion brindada en dicho articulo se esta ante un tipo de Informacion
Oficial que debe su proteccién a su repercusion en la seguridad y desarrollo de la
nacién, por tanto, su connotacion es estatal y social. Debe hacerse, entonces, la siguiente
observacion, los secretos empresariales no son considerados como tales por ser de
significacion para la nacion sino que se deben al valor competitivo que representan para
su poseedor. Aunque, lo anterior no obsta a que en determinada ocasion la figura objeto
de investigacién pueda ser valiosa tanto para su poseedor legitimo como para el Estado,
siendo, entonces, un secreto empresarial y una Informacion Oficial al mismo tiempo,
pero ello ocurre la minoria de las ocasiones.

La Informacion Oficial Clasificada se subdivide en tres categorias a tenor del articulo 8,
Secreto de Estado®, Secreto®® y Confidencial®’ (Consejo de Estado, 1999).%® Por
supuesto, siendo categorias de la Informacién Oficial Clasificada todas responden al
objeto de proteccién de la misma, por tanto, se puede apreciar que su distincion esta
enderezada, esencialmente, a establecer un orden de prelacion de acuerdo a la
repercusion de cada una, pero se insiste, todas conciernen al Estado por implicar una

afectacion para el mismo .

%3La Informacién Oficial Ordinaria es definida en el articulo 20 como ~“Aquélla que posee un 6rgano,
organismo o entidad, cuyo conocimiento o divulgacion no autorizada no produce dafios o riesgos para su
funcionamiento™ (Consejo de Estado, 1999).

>E| articulo 7 define a la informacion Oficial Clasificada como: “"La que posee un 6rgano, organismo,
entidad u otra persona natural o juridica, y que requiere de medidas de proteccidn definidas por Ley, por
contener datos o informaciones cuyo conocimiento o divulgacién no autorizada puede ocasionar dafios o
entrafiar riesgos para el Estado o para su desarrollo politico, militar, econémico, cientifico, técnico,
cultural, social o de cualquier otro tipo™” (Consejo de Estado, 1999).

>E| articulo 9 define a la categoria Secreto de Estado como ““Aquélla cuyo conocimiento o divulgacion
no autorizada puede poner en peligro la seguridad, integridad, estabilidad o el funcionamiento del
Estado”” (Consejo de Estado, 1999).

%8| a categoria Secreto se define en el articulo 10 como ~“Aquélla cuyo conocimiento o divulgacién no
autorizada puede causar perjuicios en las esferas politica, militar, econémica, cientifica, técnica, cultural,
social o cualquier otra de importancia para el funcionamiento del Estado”” (Consejo de Estado, 1999).
*"La categorfa Confidencial se define en el articulo 11 como “~“Aquélla cuyo conocimiento o divulgacion
no autorizada puede ocasionar dafios a la produccidn, los bienes, los servicios y en general a la gestion de
cualquiera de ellos™ (Consejo de Estado, 1999).

®En atencién a lo dispuesto en el articulo 14: el documento que contenga Informacién Oficial
Clasificada debera tener la sefializacion de la categoria que le corresponda (Consejo de Estado, 1999).
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Por otra parte, el segundo grupo de Informaciones Oficiales estd conformado por la
Informacion Oficial Limitada la cual queda definida en el articulo 17.°°Algunos lectores
pudieran alegar, atendiendo la definicidn referida en el articulo 17, que la Informacién
Oficial Limitada puede comprender en su contenido a los secretos empresariales. Pero,
mas que interpretaciones conceptuales, son cuestiones de procedimiento las que hacen
mella en la acogida de la figura objeto de estudio dentro de las Informaciones Oficiales
Limitadas.

En ese sentido, deben aquilatarse otro grupo de cuestiones. Existen dos categorias de
listas para la Clasificacion y Desclasificacion de la Informacion Oficial, una lista
general y las listas internas. La primera comprende el conjunto de asuntos considerados
clasificados en la Republica de Cuba® y solo podré ser modificada previa consulta de la
Comisién Estatal para la Clasificacion y Desclasificacion de la Informacion Oficial (en
lo adelante CECDIO), quien la elevard al Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros
para su aprobacion (en lo adelante CECM).*

A tenor de lo anterior debe comentarse que la CECDIO tiene como principal tarea
elaborar y someter a la aprobacién del CECM su Reglamento y la Lista General para la
Clasificacion y Desclasificacion de la Informacion Oficial, asi como ejecutar y controlar

los procesos para la clasificacién® y desclasificacion®® de la misma®. Dicha Comisién

%La Informacién Oficial Limitada es definida en articulo 17 como: ~“Aquélla que sin poder ser
conceptuada como clasificada, por su importancia o carcter sensible para el objeto social del 6rgano,
organismo o entidad u otra persona natural o juridica que la posee, no resulta conveniente su difusion
publica y debe limitarse su acceso a personas determinadas que no podran destruirla, divulgarla, ni
modificarla sin la correspondiente autorizacion™ (Consejo de Estado, 1999).

%En ese sentido dispone el articulo 24: ** La Lista General para la Clasificacion y Desclasificacion de la
Informacion Oficial es el documento Oficial donde se define el conjunto de asuntos considerados
clasificados en la Republica de Cuba™ (Consejo de Estado, 1999).

*'En ese sentido dispone el articulo 26: ~“Toda modificacion que requiera efectuarse a la Lista General
debe someterse a consulta de la Comision Estatal para la clasificacion y desclasificacion de la
Informacion Oficial, que la elevara al Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, para su aprobacion”™
(Consejo de Estado, 1999).

®2A tenor del articulo 21 la Clasificacién es “'El proceso mediante el cual se determina la categoria
correspondiente a una Informacion Oficial de acuerdo con el grado de afectacidon que su conocimiento o
divulgacién no autorizada pueda producir”” (Consejo de Estado, 1999).

$3En atencién al articulo 22 la Desclasificacion es ~El proceso mediante el cual se le suprime la categoria
de clasificacion a una Informacién Oficial Clasificada, al desaparecer los elementos que le dieron ese
caracter (Consejo de Estado, 1999).

%En ese sentido, dispone el articulo 23: ~“Se crea la Comision Estatal para la Clasificacion y
Desclasificacion de la Informacién Oficial, en lo adelante "la Comisién ", la cual elabora y somete a la
aprobacion del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros su Reglamento y la Lista General para la
Clasificacién y Desclasificacion de la Informacion Oficial, asi como ejecuta y controla los procesos para
la clasificacion y desclasificacion de la Informacion Oficial (Consejo de Estado, 1999).
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esta presidida por el Ministerio del Interior™ e integrada, ademas, por un representante
de cada d6rgano u organismo que ocupen cargos de direccion de Viceministros u otros
equivalentes.®

Las Listas Internas, por otro lado, comprenden informaciones que se generan en cada
organo, organismo y entidad, las cuales, es importante resaltar, constituyen asuntos

definidos en la Lista General.®’

Ademas, seran elaboradas por cada 6rgano, organismo o
entidad segun corresponda, aprobadas y puestas en vigor por Resolucion u otra
disposicion del Jefe correspondiente.®® Acotar que toda modificacién que se requiera
efectuar a la Lista Interna, cuando afecte la Lista General, serd sometida a consulta de la
CECDIO, quien la elevara al CECM para su aprobacién.”

La anterior descripcion se realizd como sustento de los comentarios que seguidamente
se expresan. La lista General contiene, entonces, aquellas informaciones medulares para
el Estado. Luego, las listas internas aunque son elaboradas por las propias entidades
estan condicionadas por las informaciones que son consideradas por la Lista General
como Informacion Oficial Clasificada y como Informacion Oficial Limitada. Ademas,
las modificaciones de la Lista General deberan ser comunicadas a los drganos rectores.
De acuerdo a lo anterior, otra cuestion interesante es lo relacionado con los 6rganos
rectores, son el Ministerio del Interior, EI CECM y la CECDIO los 6rganos encargados
de dirigir la proteccion de las Informaciones Oficiales.

Luego, si se comprende que los secretos empresariales, son una figura de orden privado
y definidas como el conjunto de heterogéneas informaciones concernientes a cualquier
ambito de la empresa que su poseedor legitimo mantiene en secreto por la ventaja

competitiva que le aporta™, no parece factible, ni desde un anélisis conceptual ni

%5Segun lo dispuesto en el articulo 4:"El Ministerio del Interior es el organismo encargado de regular,
dirigir y controlar la aplicacién de la politica del Estado y del Gobierno en cuanto a la Seguridad y
Proteccion de la Informacion Oficial”™” (Consejo de Estado, 1999).

%En ese sentido dispone el articulo 23.1: “"Esta Comision esté presidida por el Ministerio del Interior e
integrada, ademas, por un representante de cada 6rgano u organismo que ocupen cargos de direccion de
Viceministros u otros equivalentes. Los representantes de la Comision tienen caracter permanente y son
designados por el Jefe del 6rgano u organismo que representan ~* (Consejo de Estado, 1999).

%’En ese sentido dispone el articulo 27: ““La Lista Interna para la Clasificacion y Desclasificacion de la
Informacion Oficial es el documento oficial contentivo de las informaciones que se generan en cada
organo, organismo y entidad que constituyen asuntos definidos en la Lista General”” (Consejo de Estado,
1999).

%8En ese sentido dispone el articulo 28: ““Cada 6rgano, organismo o entidad segtn corresponda elabora su
Lista Interna, la que es aprobada y puesta en vigor por Resolucién u otra disposicién del Jefe
correspondiente” (Consejo de Estado, 1999).

%En ese sentido, dispone el articulo 29: “Toda modificacion que se requiera efectuar a la Lista Interna,
cuando afecte la Lista General, serd sometida a consulta de la Comision, que la elevara al Comité
Ejecutivo del Consejo de Ministros para su aprobacion”™ (Consejo de Estado, 1999).

"Recuérdese que dicho concepto fue aportado por el autor en el epigrafe 1.3.4 de esta investigacion.
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practico, que pueda protegerse a través de las Informaciones Oficiales reguladas en el
Decreto-Ley 199/99. Lo anterior se debe, esencialmente, atendiendo a las caracteristicas
y la interconexion existente entre las listas en las que tienen que ser insertadas, ademas
de las funciones y la subordinacion de los érganos que deben rectorarla, incompatibles
con el caracter cada vez mas cambiante del mercado y la economia.

En este orden, se puede concluir el andlisis con el esbozo de los principales elementos
que, el autor colige, distinguen ambas figuras:

En cuanto al objeto de la informacién que protegen: las Informaciones Oficiales

protegen aquellas informaciones cuya divulgacion afecta al Estado y los intereses de la
colectividad. Por otra parte, los secretos empresariales son informaciones cuya
divulgacién afectan a su poseedor en la competencia, es decir, responden a un interés
juridicamente apreciable de un particular. Claro, un secreto empresarial en determinado
momento puede tener repercusion para el Estado, pero no es la regla.

En cuanto a las clases que le conforman: La Informacion Oficial se divide en dos clases,

las cuales indican un orden de prelacion, estas son: la Informacion Oficial Clasificada e
Informacion Oficial Limitada, cada una con sus caracteristicas y variantes pero ambas
se circunscriben y coadyuvan a la satisfaccion de su objetivo medular de regulacién, el
cual es, como se indico, la proteccion al Estado y a la colectividad. En tanto, los
secretos empresariales se dividen en industriales, comerciales y otros de organizacion
interna de la empresa, division que no establece ningln orden de prelacion sino que se
debe a la heterogeneidad del contenido de las informaciones que protege.

En atencidn a los requisitos que configuran a ambas figuras: Los secretos empresariales,

basicamente, deben tener caracter oculto, valor econdmico para su poseedor y haber
sido objeto de medidas de proteccion. Lo anterior fue colegido del analisis realizado en
el Capitulo 1.™*

En cambio, en atencion al Decreto-ley 199/99 se pueden deducir los siguientes
requisitos en materia de Informaciones Oficiales, primero, ademas del caracter oculto
para ser consideradas como tales deben calificarse atendiendo a la categoria a la que
pertenecen y hacerse constar en una Lista General y en Listas Internas de la entidad a la
que corresponden. Segundo, no basta con el interés econémico pues, desde cualquier
ambito, deben directa o indirectamente estar relacionados con informacion de

trascendencia para la Seguridad del Estado o que afectan al mismo lo cual, por supuesto,

"Wer Capitulo I, epigrafe 1.3.3.
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se aplica tanto para informaciones en el marco de actividades estatales como no
estatales. Tercero, la voluntad de mantener el secreto se expresa a traves no de un
empresario particular sino de la CECDIO quien tiene un papel protagénico en la
confeccion de la Lista General, e igualmente condiciona las listas internas y ademas
dicha Comisién debera estarse a lo dispuesto por el Ministerio del Interior y el CECM.

En cuanto a finalidad de las normas que le reqgulan: Las informaciones oficiales se

implementan en pos de evitar planes subversivos y agresivos contra el pais. En tanto,
los secretos empresariales son protegidos por normas que salvaguardan los intereses de
los particulares.

En cuanto a los 6rganos que intervienen: En materia de Informacién Oficial interviene

el Ministerio del Interior, la CECDIO y el CECM. En tanto, en cuanto a los secretos
empresariales el papel rector lo tiene el poseedor legitimo, Unico interesado en
conservar su secreto.

En cuanto a la posibilidad de transmision: Los secretos empresariales pueden ser

transmitidos a terceros mediante contratos de licencia de Know How o0 secretos
empresariales o de cualquier otro que incluya informacion de este tipo. Por otra parte,

dificilmente las Informaciones Oficiales, por su trascendencia, puedan ser transmitidas.

En cuanto al control y tiempo de duracién: Los secretos empresariales tienen una vida
atil mientras conserven sus requisitos configuradores. En relacion a lo anterior, no son
objeto de registro, ni de clasificacion, ni estan sujetos a limites de tiempo. Por otra
parte, las Informaciones Oficiales deben constar en una lista General y en listas internas
y serd la CECDIO en consuno con el CECM quienes la calificaran y descalificaran.
Finalmente, no quedan dudas que dichas figuras no pueden ser identificadas.

2.2.2 Analisis de la regulacion de los secretos empresariales en normativas de
Propiedad Industrial: Resolucion No 21 del Ministerio de Ciencia Tecnologia y
Medio Ambiente ““Sistema Nacional de Propiedad Industrial”” y Decreto- Ley No
290 del 2012 ""De las Invenciones y Dibujos y Modelos Industriales™

La Resolucion No 21 del Ministerio de Ciencia Tecnologia y Medio Ambiente (en lo
adelante Resolucion 21 del 2002) ““Sistema Nacional de Propiedad Industrial™”
(CITMA, 2002)"* en su epigrafe Il refiere que la Oficina Cubana de la Propiedad

?pyblicada en Gaceta Oficial Ordinaria No.2 del 7 de enero del 2002, Pag. 24. Segin lo dispuesto en su
epigrafe 1, “"Objetivos del Sistema Nacional de Propiedad Industrial”’, se implementa con los objetivos
siguientes: “~"Fomentar la cultura sobre Propiedad Industrial. Coadyuvar al cumplimiento de los marcos
normativos en materia de Propiedad Industrial, y, en particular, al respeto de los derechos conferidos en
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Industrial es el 6rgano rector del Sistema Nacional de Propiedad Industrial, el cual esta
integrado ademas por los Organos, organismos, empresas, instituciones y el sector
cooperativo del pais los cuales se rigen por lineamientos comunes dirigidos a la
organizacion de sus actividades en el quehacer interno para lograr un funcionamiento
coherente y arménico de las actividades de Propiedad Industrial (CITMA, 2002).”
Ahora bien, los lineamientos comunes a los que se hace referencia at supra son los
“"Principios Generales del Sistema Nacional de Propiedad Industrial””, los cuales
constituyen ““el conjunto de acciones a ejecutar por todos y cada uno de los integrantes
del Sistema que rigen la labor de busqueda e identificacion de los mecanismos y
procedimientos dirigidos a articular las actividades de Propiedad Industrial”™ (CITMA,
2002).

En atencién a lo anterior, algunos de los principios enumerados en dicho cuerpo legal se
relacionan con los secretos empresariales. Asi, de la narrativa del apartado 3 se puede
colegir que se hace referencia a una de las clases de los secretos empresariales, los
secretos industriales, especificamente, a una de las funciones de dicha clase, la de fungir
como alternativa de la proteccion por patente. Por tanto, en dicho apartado se comenta
sobre una pequefia arista donde interviene la figura objeto de estudio. NoOtese ademas,
que se utiliza meramente el término ““secreto”” para identificar a dicha figura.”

Por otra parte, atendiendo a lo dispuesto en el apartado 4, primer y segundo parrafo, se
puede aseverar que si bien at supra, relacionado con el principio dispuesto en el referido
apartado 3, se establece al secreto empresarial como via alternativa a la proteccion por
patente, en el apartado 4 se introducen como complemento de la proteccion por patente,
otra de las funciones de los secretos empresariales y que igualmente lo limita a una de
las aristas del secreto industrial. Desacertado resulta la utilizacion de la expresion
“"Know How"" cuando ni siquiera se estd haciendo referencia a un contrato de
transferencia de tecnologia donde se indic6 que su uso generalizado admite la

equiparacién de ambos términos.”

las distintas modalidades a nacionales y extranjeros. Fomentar la utilizacion de la Propiedad Industrial de
acuerdo a los requerimientos del quehacer institucional y empresarial del pais”™ (CITMA, 2002).

"®En ese sentido ver los 4 primeros pérrafos del epigrafe 11 *“Principios Generales del Sistema Nacional
de Propiedad Industrial”” (CITMA, 2002).

“Ibidem.

*En el apartado 3 se estipula el siguiente principio: ~“Evaluar la conveniencia de proteger en Cuba y en el
extranjero los resultados de las investigaciones aplicadas y otros resultados tecnol6gicos, de acuerdo con
las opciones de proteccién existentes en cada pais, o si es conveniente la opcion del secreto, o si procede
publicar para eliminar la posibilidad del registro a favor de un tercero” (CITMA, 2002).

®En el apartado 4 se resefia el siguiente postulado: ~“Confeccién de los documentos que conforman las
solicitudes de registro de las diferentes modalidades de la Propiedad Industrial”” (CITMA, 2002). En
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Ademas, de la narrativa de los apartados 6 y 6.1 en consuno se puede interpretar que se
esta incluyendo la proteccion de los secretos empresariales (aunque este no haya sido el
término empleado) que por su trascendencia a asuntos de interés nacional constituyan a
su vez Informacion Oficial, condicion, como ha sido indicado, sucede en la minoria de
las ocasiones.’’

Aunque, en pos de un analisis completo del postulado referido en el citado apartado 6
debe analizarse lo dispuesto en el apartado 6.1, segundo parrafo.”®Atendiendo a lo
dispuesto en dicho articulo se puede colegir que, primero, si lo que se pretende es
ampliar la informacion a la que se refiere el postulado No. 6, en un estricto rigor técnico
deberia haberse empleado una denominacion diferente a la de Informacion Oficial para
designar precisamente a las informaciones que se pretenden ampliar. Lo anterior se debe
a que la Informacion Oficial, tanto la Clasificada como la Limitada, deben hacerse
constar como tal en la Lista General y en las listas internas y de lo narrado en el citado
postulado 6 se puede colegir que la intencion del legislador es excluirla de dicho
requerimiento.

Notese ademas, que la definicion brindada en el inciso a) de novedad se identifica con
lo expuesto en el articulo 39.2 del ADPIC (OMC, 1994) cuando se argumenta el
requisito de caracter oculto del secreto empresarial. En ese sentido, es preciso acotar
que los ““conocimientos e informaciones™” para ser considerados secretos empresariales

no requieren novedad, algo que le distingue de la proteccién por patente. Ademas, solo

tanto, en su parrafo segundo se comenta: ““A estos efectos se requiere de conocimientos especializados y
habilidades para elaborar los documentos de las solicitudes de registro de invenciones, con la finalidad de
revelar solamente lo necesario en pos de satisfacer el doble objetivo de lograr una buena cobertura técnico
legal, y ademas de mantener en secreto el Know How™" (CITMA, 2002).

""En ese sentido se dispone en el apartado 6: ~Implementar los mecanismos y procedimientos que
preserven el caracter de Informacion Oficial Clasificada o de Informacion Oficial Limitada de los
conocimientos e informaciones técnicos, de produccion, comerciales, econémicos y de mercado, y de los
modelos, marcas y otros signos distintivos en proyectos de proteccion, a fin de proteger su valor como
activo comercial”™ (CITMA, 2002). A continuacion, en el apartado 6.1 se complementa el anterior
apartado: ““Estos conocimientos e informaciones constituyen Informacion Oficial Clasificada y Limitada
seguln se establece en los Listados de Informacidon Clasificada y Limitada™ (CITMA, 2002).

"®Dispone el articulo 6.1, segundo parrafo: ““No obstante, a estos efectos, se define, ademas, como
Informacion Oficial Clasificada y Limitada las siguientes: a) las que deriven de actividades de
investigacién-desarrollo, siempre que estos conocimientos e informaciones sean novedosos en el sentido
de que, como cuerpo o en la configuracion y reunidn precisa de sus componentes, no sean generalmente
conocidos, ni facilmente accesibles para las personas introducidas en los circulos en que normalmente se
utiliza el tipo de informacion en cuestion; b) las que posea la entidad en virtud de un acuerdo de
transferencia de tecnologia o de convenio de colaboracidn concertado con otra entidad, sea nacional o
extranjera, bajo clausulas de confidencialidad y c) las que la entidad posea por trabajos de investigacion —
desarrollo, de proyectos de ingenieria, de disefio, u otros trabajos realizados como servicios contratados o
por encargo de otra entidad (CITMA, 2002).
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se esta refiriendo a un tipo de informacion concreta, la informacion derivada de
actividades de investigacion-desarrollo.

En tanto, atendiendo a lo dispuesto en el inciso b), la informacion a la que se refiere
dicho inciso, por una parte, no es compatible con la Informacion Oficial, que es en
definitiva la denominacién brindada, debido a que no parece dable que una informacion
que se le brinde a una entidad por medio de un contrato de transferencia de tecnologia
constituya Informacion Oficial para dicha entidad atendiendo a las cuestiones teoricas y
de procedimiento brindadas en el epigrafe anterior, ademas, no parece muy comun que
una empresa le transmita a otra Informacion Oficial de la primera. En tanto,
considerandolo como secreto empresarial y atendiendo a lo anteriormente referido, en
dicho inciso no se estd comentando sobre una informacién propia de dicha entidad sino
sobre un secreto empresarial que se le ha transmitido a la misma y relativo al cual se
tiene un deber de reserva. Relativo al inciso ¢) sea cual fuere la figura regulada, digase
Informacion Oficial o Secreto Empresarial, en todo caso solo esta referida a una
pequeria arista de la figura objeto de estudio.

Por otra parte, dicho cuerpo legal, en su apartado 6.2, establece los supuestos de
“’pérdida del caracter de Clasificados o Limitados™".” En ese sentido, del anélisis de
dicho articulo se pueden realizar algunas consideraciones. Asi, relativo al inciso a) dos
comentarios, primero, en relacion al contenido de la informacion que regula, al hacer
referencia meramente al “~“estado de la técnica™ solo tutela la informacion de tipo
industrial. En segundo lugar, estd haciendo referencia expresamente a uno de los
requisitos para que las invenciones obtengan proteccion por medio de una patente, la
novedad, la cual, como quedo6 ya argiiido, no es un requerimiento en materia de secretos
empresariales y ademas, tampoco es un requisito observable, de acuerdo a lo analizado
en el epigrafe anterior, en materia de Informacion Oficial. Esto ultimo, teniendo en
cuenta que del enunciado del citado articulo 6.2, al referir la expresion ““pérdida del
caracter de Clasificados y Limitados, se colige que es en definitiva a dicha informacién
a la que hace referencia, al menos desde una interpretacion terminoldgica.

En relacion al inciso b), se esta comentando sobre la pérdida, como terminolégicamente

permite colegir, de la Informacién Oficial producto de la no adopcion de medidas por la

"Dichas causales son segin el articulo 6.2: ~“a) por la evolucién del estado de la técnica en la materia a
causa de factores ajenos a la voluntad de la entidad, b) cuando la entidad no ha tomado las medidas
razonablemente necesarias para mantener este caracter y c) cuando la entidad ha descalificado los
conocimientos e informaciones por la via establecida en la legislacion vigente y ha informado de ello a las
personas pertinentes”” (CITMA, 2002).
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entidad. Aunque, notese que la formula para introducir dicho requisito es la misma
acogida por el ADPIC (OMC, 1994) en materia de secretos empresariales cuando regula
el requisito doctrinal de voluntad de mantener el secreto empresarial. Ahora bien, tanto
en este inciso como en el apartado 6.3%° se comenta sobre la toma de medidas, ahora
bien, no las describe, ni remite a otra legislacion. Por su parte, relacionado con el inciso
C), en este caso si no hay dudas que se refiere a la Informacion Oficial.

Por su parte, el Decreto-Ley 290 “"De las Invenciones y Dibujos y Modelos
Industriales” (Consejo de Estado, 2012) ® se implementa con el objetivo de brindarles
proteccion precisamente a dichas modalidades de la Propiedad Industrial (las
Invenciones, los Dibujos y los Modelos Industriales) ® ante la obsolescencia de las
normas precedentes en la materia producto de la nueva realidad socio-econémica
existente en Cuba.®®* Ahora bien, en el Capitulo Il “"Titularidad™", Seccién Segunda
“"Titularidad en ocasion de relacion juridico-laboral”” se comenta sobre los derechos y
obligaciones que se suscitan entre una entidad y un trabajador de la misma cuando el
segundo lleva a cabo una invencion, un dibujo o un modelo industrial en el marco de la
primera. En ese sentido, en el articulo 12.4 se hace referencia a los secretos
empresariales a los que se les denomina ““informacién no divulgada™. ®

Atendiendo a la narrativa de dicho articulo, genéricamente se puede estimar que se esta
comentando sobre una obligacion de reserva de un trabajador para con secretos
empresariales de la entidad, a los que, como se indicd, se prefiere denominar

informacién no divulgada. Ahora bien, no se trata ni de cualquier trabajador, ni de

80En ese sentido el apartado 6.3 resefia: “Introducir medidas adecuadas y oportunas para garantizar que se
evite la pérdida del caracter de clasificado o limitado de la informacién no divulgada en las actividades
que conlleven a la divulgacién y promocién comercial, a la exhibicion de ferias, exposiciones y eventos,
en contactos e intercambios personales, comunicaciones orales, transferencia de documentos, visitas o en
el traslado laboral de los trabajadores” (CITMA, 2002).

8publicado en Gaceta Oficial No. 002 Ordinaria de 1ro. de febrero de 2012.

82En ese sentido dispone el articulo 1: “El presente Decreto-Ley tiene por objeto regular la proteccion de
las invenciones, ya sea por patentes o por modelos de utilidad, y de los dibujos y modelos industriales, a
través de la concesion de derechos de Propiedad Industrial (Consejo de Estado, 2012).

8En ese sentido se refiere en el tercer Por Cuanto: ~“El Decreto-Ley niimero 68, de 14 de mayo de 1983,
“De Invenciones, Descubrimientos Cientificos, Modelos Industriales, Marcas y Denominaciones de
Origen”, derogado parcialmente por los Decretos-Leyes nimero 203, de 24 de diciembre de 1999, “De
Marcas y otros Signos Distintivos” y nimero 228, de fecha 20 de febrero de 2002, “De las Indicaciones
Geograficas”, que es la legislacién de Propiedad Industrial vigente en lo referente a invenciones y a
dibujos y modelos industriales, no se ajusta a las nuevas condiciones del desarrollo
tecnoldgico,econémico y social del pais y con los cambios en el sistema juridico internacional en la
materia””( Consejo de Estado, 2012).

8Dispone el articulo 12.4: ““los derechos y obligaciones previstos en esta Seccién subsisten adn cuando
se extinga la relacién contractual entre el inventor o autor y la entidad, durante la vigencia de la patente o
registro que emane de dicha relacion, asi como respecto a la informacion no divulgada relacionada con
dicha patente o registro, mientras no pase a dominio publico por actos de terceros™ (Consejo de Estado,
2012).
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cualquier informacion. Primero, dicho trabajador tiene que haber llevado a cabo una
invencion, un modelo de utilidad o un dibujo industrial en el marco de la entidad a la
que pertenece, en razon de lo cual ambos, entidad y trabajador, estan sujetos a derechos
y obligaciones entre si. Segundo, la obligaciéon de reserva esta relacionada solamente
con el secreto empresarial derivado de la invencion, el modelo de utilidad o el dibujo
industrial especifico objeto de la relacion. Finalmente, el articulo 12.4 se estéa refiriendo
a una pequefa arista de los secretos empresariales, igualmente referida a funciones
especificas de los secretos industriales.

A manera de conclusion, en materia de Propiedad Industrial se realiza una pequefia
pero, equivoca, ambigua y reduccionista referencia de los secretos empresariales en el
Decreto- Ley 290 del 2012 y en la Resolucién 21 del 2002. Asi, se reduce su contenido
a su funcién de complemento y alternativa de la proteccidn por patente. Ademas, se
emplean varias denominaciones que son utilizadas para figuras de diferente naturaleza.
Totalmente desacertado e inconcebible resulta la confusion de aspectos técnicos y
requisitos que se exigen para instituciones distintas, digase, secretos empresariales,
informacién oficial e informaciones susceptibles de proteccion por patente,
coadyuvando a una interpretacion bien enrevesada de la normativa. Ahora bien, ante la
defectuosa regulacion de la figura objeto de estudio en normativas de Propiedad
Industrial en las siguientes lineas se pretende analizar legislaciones de diferentes ramas
del Derecho para observar el tratamiento que le brindan a los secretos empresariales.
2.2.3 Analisis de la regulacion de los secretos empresariales en normativas de
Derecho Civil: Cédigo Civil y Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral
y Econémico.

La ley 59 de 1987 ""Cddigo Civil”" (Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP),
1987)® no hace referencia expresa a los secretos empresariales pero dado su caracter
supletorio, establecido en el articulo 8% y en la Disposicién Final Primera®, se puede

brindar proteccion a dicha figura a través del mencionado cuerpo legal.

8Publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria No 9 del 15 de octubre de 1987 pag. 39. Se implementa,
segln su articulo 1, para regular: “"las relaciones patrimoniales y otras no patrimoniales vinculadas a
ellas, entre personas situadas en plano de igualdad, al objeto de satisfacer necesidades materiales y
espirituales” (ANPP, 1987).

8Dispone el articulo 8: ~“Las disposiciones de este Cédigo son supletorias respecto a materias civiles u
otras reguladas en leyes especiales™ (ANPP, 1987).

¥ Dispone la Disposicion Final Primera: ~“Sin perjuicio del caracter supletorio de este Cddigo, se rigen
por la legislacion especial las relaciones juridicas relativas a la familia; los descubrimientos, inventos,
innovaciones, racionalizaciones, creacion de obras cientificas, educacionales, literarias y artisticas; la caza
y la pesca; los solares yermos; la vivienda urbana y rural; las cooperativas agropecuarias y todo lo
concerniente al régimen de posesion, propiedad y herencia de la tierra y demds bienes destinados a la
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En ese sentido, se puede aplicar lo dispuesto en dicha normativa para los actos ilicitos
dada la definicion tan general brindada en el articulo 81: ""Los actos ilicitos son hechos
que causan dafio o perjuicio a otro”” (ANPP, 1987). De la narrativa anterior se puede
colegir que indudablemente la violacion de un secreto empresarial puede causar un dafio
0 perjuicio al poseedor legitimo del mismo.

Ahora bien, a tenor de lo anterior y teniendo en cuenta la obligacion de resarcimiento
del sujeto causante del acto ilicito estipulada en el articulo 82%, el infractor del secreto
empresarial quedara obligado a resarcir al poseedor legitimo del secreto empresarial. En
ese sentido, la variante de resarcimiento a aplicar debe ser mediante la indemnizacion
del perjuicio, esto, en relacion al articulo 83 C), pues constituye, en apreciacion del
autor, la Unica forma de resarcimiento aplicable en materia de secretos empresariales de
las que regula el Cédigo Civil 2

Ahora bien, para conocer de dichos procesos seran competentes las Salas de lo
Econémico de los Tribunales Provinciales Populares, tramitdndose en Proceso
Ordinario con arreglo a lo que establece la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo,
Laboral y Econémico (LPCALE)® Por otra parte, en el caso de que la violacién sea
producto de un incumplimiento contractual también puede exigirse la responsabilidad
por la via procesal econémica.®*

Finalmente, en materia de violacion de los secretos empresariales, puede aplicarse el
Caodigo Civil, dado el caracter supletorio de dicha normativa, especificamente en lo
relativo a responsabilidad por actos ilicitos, quedando obligado el infractor del secreto
empresarial a indemnizar los perjuicios causados al poseedor legitimo del mismo.
Aunque, se carece de un numero significativo de bases generales que permitan
materializar de manera factible dicha pretension.

2.2.4 Andlisis de la regulacion de los secretos empresariales en normativas de

Derecho Laboral: Cédigo de Trabajo y su Reglamento

produccion agropecuaria y forestal; los buques y aeronaves; las sociedades; los servicios de suministro de
agua, gas, electricidad, telecomunicaciones y bultos postales, y los que se prestan en los bufetes
colectivos, los seguros obligatorios, la contratacion econdmica y cualesquiera otras relaciones que
determine la ley (ANPP, 1987).

88En ese sentido dispone el articulo 82: “El que causa ilicitamente dafio o perjuicio a otro est4 obligado a
resarcirlo” (ANPP, 1987).

%En ese sentido ver articulos del 83 al 88 del Cédigo Civil (ANPP, 1987).

%Ver articulos 742; 746 h), y 749 de la LPCALE

\/er articulos 739; 746 a) y 747 de la LPCALE
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En la Ley 116, C6digo de Trabajo”” (ANPP, 2014) *?en el articulo 147, inciso g, se
establece como una de las violaciones de la disciplina las ““violaciones de las
disposiciones vigentes en la entidad sobre la seguridad y proteccion de la informacién
oficial, el secreto técnico o comercial, la seguridad informética y para la seguridad y
proteccion fisica™ (ANPP, 2014). Atendiendo a la narrativa anterior se puede apreciar
que la denominacién empleada en relacion a la figura objeto de estudio es la de
““secreto técnico o comercial”” y muy factible resulta que en dicho articulo se distingue
de la Informacion Oficial.

Ahora bien, en el articulo 149 se establece los elementos a tener en cuenta por el
empleador para determinar la sancion a imponer al autor de cualquiera de las
violaciones estipuladas en el citado articulo 147 y se resefia ademas un numerus clausus
de medidas disciplinarias. ** Sobre las tres Gltimas medidas, las correspondientes a los
incisos, d, e y f, el articulo 150 resefia que seran tomadas ante las conductas designadas
por los Reglamentos Disciplinarios Internos como graves.* En tanto, sobre los
Reglamentos Disciplinarios Internos, los cuales, atendiendo a lo antes expuesto, son los
que en definitiva determinan cuales son los secretos técnicos y comerciales referidos en
el articulo 147 y ademas, las infracciones graves que seran sancionadas de acuerdo al
articulo 150 se postula el Decreto No. 326 “~“Reglamento del Cddigo de Trabajo™

(Consejo de Ministros, 2014 ).% En ese sentido, en el articulo 157 se establece la

%2pyblicado en Gaceta Oficial No 29 Extraordinaria de 17 de junio de 2014. Su objetivo se estipula en el
articulo 4: “"Regular las relaciones de trabajo que se establecen entre empleadores radicados en el
territorio nacional y las personas nacionales o extranjeras con residencia permanente en el pais, Para el
cumplimiento de los derechos y deberes reciprocos de las partes. Asimismo, regula las relaciones de
trabajo en Cuba, de las personas que previa autorizacion, laboran fuera del territorio nacional, salvo que
en la legislacién especial o convenios bilaterales se establezca otro régimen para ellos”™ (ANPP, 2014).
%En ese sentido dispone el articulo 149: “"El empleador o la autoridad facultada, teniendo en cuenta la
naturaleza de la infraccion cometida, las circunstancias concurrentes, la gravedad de los hechos, los dafios
y perjuicios causados, las condiciones personales del trabajador, su historia laboral y su conducta actual,
puede aplicar una de las medidas disciplinarias siguientes: a) amonestacion publica ante el colectivo del
trabajador; b) multa de hasta el importe del veinticinco por ciento del salario basico de un mes, mediante
descuentos de hasta un diez por ciento del salario mensual; c¢) suspension del vinculo con la entidad sin
retribucion, por un término de hasta treinta dias naturales; d) traslado temporal a otra plaza de menor
remuneracion o calificacion o en condiciones laborales distintas por término de hasta un afio con derecho
a reintegrarse a su plaza; e) traslado a otra plaza de menor remuneracion o calificacion, o en condiciones
laborales distintas, con pérdida de la que ocupaba el trabajador; y f) separacién definitiva de la entidad™
(ANPP, 2014).

%En ese sentido dispone el articulo 150: ~"Cuando el trabajador incurre en una violacién considerada
grave en los reglamentos disciplinarios, el empleador o la autoridad facultada aplica una de las medidas
siguientes: a) traslado temporal a otra plaza de menor remuneracién o calificacion, o en condiciones
laborales distintas, por un término no menor de seis meses ni mayor de un afio, con derecho a reintegrarse
a su plaza; b) traslado a otra plaza de menor remuneracién o calificacién, o en condiciones laborales
distintas, con pérdida de la que ocupaba el trabajador; y c) separacién definitiva de la entidad (ANPP,
2014).

%Publicado en Gaceta Oficial No 29 Extraordinaria de 17 de junio de 2014.
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estructura del Reglamento Disciplinario Interno.® Ademas, en el articulo 158 se
dispone que ““una copia del Reglamento Disciplinario Interno se entrega al Organo de
Justicia Laboral y se anexa al Convenio Colectivo de Trabajo™” (Consejo de Ministros,
2014). ¥’

Por ultimo, el articulo 182 del Codigo de Trabajo resefia que las clausulas del Convenio
Colectivo de Trabajo ““deben contener las especificidades de la entidad sobre los
deberes y derechos que asumen las partes para el cumplimiento de la legislacion, y
cuando resulta procedente, se basan en los lineamientos generales acordados entre el
organo, organismo de la Administracion Central del Estado, entidad nacional y el
sindicato nacional correspondiente”” (ANPP, 2014).

Finalmente, el andlisis realizado al Codigo de Trabajo y su Reglamento permite
determinar que la denominacion empleada para referirse a la figura objeto de estudio es
la de ““Secreto técnico o comercial” y es correctamente distinguida de otros tipos de
informaciones como la Informacion Oficial. Ademas, la violacion de las disposiciones
relacionadas con este tipo de informacion se considera una violacion de la disciplina, la
cual puede ser considerada como grave, acarreando la correspondiente medida
disciplinaria. Ahora bien, la especificacion del contenido de estas informaciones asi
como la determinacion de la gravedad de la violacién se establece en los Reglamentos
Disciplinarios Internos los cuales seran del conocimiento y aceptacion del trabajador a
través de la aprobacion del Convenio Colectivo de Trabajo donde se hara constar una
copia del Reglamento Disciplinario acordado.

2.2.5 Andlisis de la regulacion de los secretos empresariales en normativas de
Derecho Econdmico: Decreto No. 281 del 2007 “"Reglamento para la implantacién
y consolidacién del Sistema de Direccidn y Gestion de la Empresa Estatal™”

El Decreto No. 281 del 2007 "Reglamento para la implantacion y consolidacion del
Sistema de Direccion y Gestion de la Empresa Estatal"(Comité Ejecutivo del Consejo

%Establece el articulo 157 sobre la Estructura de los Reglamentos Disciplinarios Internos que en los
mismos debe constar: “"Objetivos y ambito de aplicacion; obligaciones y prohibiciones comunes a todos
los trabajadores; obligaciones y prohibiciones especificas por areas o actividades, en aquellas que resulte
necesario; infracciones graves; infracciones consideradas de suma gravedad, en los sectores o actividades
en que esta autorizado por ley su aplicacién; deberes del jefe de la entidad con respecto a la disciplina;
autoridades facultadas para aplicar las medidas disciplinarias; y cualquier otro aspecto necesario, siempre
que no viole la ley”” (Consejo de Ministros, 2014).

%"En ese sentido, relacionado con el Convenio Colectivo de Trabajo el articulo 181 del Cédigo de Trabajo
dispone: “"Por el Convenio Colectivo de Trabajo, de una parte la organizacion sindical y de la otra parte,
el empleador, acuerdan lo concerniente a las condiciones de trabajo y la mejor aplicacion y exigencia de
los derechos y obligaciones reciprocos que rigen las relaciones de trabajo y el proceso de trabajo en la
entidad”” (ANPP, 2014).
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de Ministros, 2007)* se implementa para complementar el Decreto-Ley 252 del 2007
““Sobre la Continuidad y el Fortalecimiento del Sistema de Gestion y Perfeccionamiento
Empresarial (Consejo de Estado, 2007).%° En el Capitulo 1X "Sistema de Gestién de la
Innovacion®, en el articulo 510 se estipula: "la empresa debera establecer acuerdos de
confidencialidad o no divulgacion con el personal que tenga acceso 0 posea
conocimientos e informaciones secretas” (Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros,
2007).

De la narrativa anterior, primero, la denominacién empleada es ““conocimientos e
informaciones secretas””. En segundo lugar, de acuerdo a lo estipulado se puede
observar la importancia que se le brinda al establecimiento de pactos entre entidad y
trabajador que tiendan a proteger los secretos empresariales, los cuales pueden estimarse
incluidos por la generalidad del articulo 510. Negativo resulta que la norma se limita a
esta indicacién sin realizar mayores precisiones. Ademas, en un estricto rigor técnico
dicho cuerpo legal solo se refiere a las empresas que Se encuentran en
Perfeccionamiento Empresarial.

2.2.6 Analisis de la regulacion de los secretos empresariales en normativas de
Derecho Penal: Codigo Penal

En la Ley No 62, “Cédigo Penal”” (ANPP, 1987) *® no se regula expresamente la
Propiedad Industrial de manera general ni los secretos empresariales de manera
particular, no obstante, debe analizarse dicha normativa en pos de determinar si puede
aplicarse de forma indirecta algunas de sus regulaciones en materia de secretos
empresariales. En ese sentido, en el articulo 226 se sanciona la =~ Difusion ilegal y uso

no autorizado de invento”". 1* Asi, atendiendo a lo estipulado en dicho articulo, deben

%puyblicado en Gaceta Oficial Extraordinaria No. 41, el 7 de agosto de 2007, P4g. 327. En el Capitulo |
“"Generalidades””, cuarto parrafo se dispone que esta dirigido a que ““las empresas estatales y
organizaciones superiores de direccion puedan, de forma ordenada, realizar las transformaciones
necesarias con el objetivo de lograr la maxima eficacia y eficiencia en su gestion integral”” (Comité
Ejecutivo del Consejo de Ministros, 2007).

%Publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria No. 41, el 7 de agosto de 2007, Pag. 327

10En su articulo 1.1 establece los objetivos de su implementacién: ““Proteger a la sociedad, a las
personas, al orden social, econémico y politico y al régimen estatal. Salvaguardar la propiedad reconocida
en la Constitucidon y las leyes. Promover la cabal observancia de los derechos y deberes de los
ciudadanos. Contribuir a formar en todos los ciudadanos la conciencia del respeto a la legalidad socialista,
del cumplimiento de los deberes y de la correcta observancia de las normas de convivencia socialista™
(ANPP, 1987).

101En el titulo V ““Delitos contra la Economia Nacional”, Capitulo VII, articulo 226 se establece:
““Incurre en sancion de privacion de libertad de seis meses a dos afios 0 multa de doscientas a quinientas
cuotas o ambas : a) el inventor que, sin la autorizacion del 6rgano o funcionario competente, registre,
facilite la divulgacion o autorice a otro a usar en el extranjero un invento realizado por él en Cuba; b)
cualquier otra persona que registre, divulgue o use en el extranjero, sin la debida autorizacién, un invento
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realizarse varios comentarios. En primer lugar, se colige una distincion, el bien juridico
protegido es la Economia Nacional, no la Propiedad Industrial. Ahora bien, conviene
determinar qué se entiende por invento en el sentido de dicha legislacion, si es a una
invencion de cualquier tipo, si debe estar protegida o si incluye también a informaciones
secretas. De cualquier forma pudiera interpretarse la inclusion de los secretos
empresariales, especificamente, los de orden industrial, pero solo en materia de
invenciones. Luego, podria ser de aplicacion este articulo ante las violaciones de
secretos empresariales que tengan un objeto asimilable a un invento, siempre y cuando
se esté a lo dispuesto por el tipo penal analizado.

En conclusion, desde el punto de vista penal no existe proteccion directa de los secretos
empresariales aunque, podria ser de aplicacion el articulo 226 relativo a la “"Difusién
ilegal y uso no autorizado de invento™", con las precisiones sefialadas.

2.3 Propuesta de bases generales para la regulacion de los secretos empresariales
en Cuba

En este epigrafe se pretende, atendiendo a los resultados de la presente investigacion,
referir las bases generales que deben sustentar la regulacion de los secretos
empresariales en Cuba. Las bases que deben ser tenidas en cuenta son:'%

1- Confeccion de un cuerpo legal que regule los secretos empresariales como
modalidad independiente de la Propiedad Industrial. *El analisis realizado en la
presente investigacion permite comprender que los secretos empresariales constituyen
una modalidad mé&s de la Propiedad Industrial, con caracteres que le identifican con las
demés modalidades de dicha rama del derecho y otros que le distinguen como figura
independiente. Con lo anterior significar que regularlos integramente dentro de normas
de competencia desleal es una eleccion desacertada, impulsada por el ADPIC (OMC,
1994) y errbneamente adoptada por muchos paises.

2- La inclusion de nociones introductorias en forma de Por Cuantos que permitan
comprender las principales causas que motivan la norma que se procede a
implementar y ademéas destaque la importancia de la figura que se pretende
regular.

- Las causas que se enuncien deben dirigirse a demostrar la obsolescencia de los

antecedentes inmediatos ante la nueva realidad econdmico- social.

realizado en Cuba, independientemente de la razén por la que tenga conocimiento del mismo™ (ANPP,
1987).
192) as cuestiones referidas bajo asteriscos constituyen notas aclaratorias.
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- Al momento de comentar la importancia se debe destacar la Naturaleza Juridica de los
secretos empresariales como bien inmaterial cuya nota esencial la aporta su
considerable valor econémico, lo cual permitira relacionarlo con la Propiedad Industrial
y consecuentemente constituye presupuesto indispensable para indicar su trascendencia
en el momento actual dado que el mundo se encuentra en la era de la informacion y el
conocimiento.

3- Precision del objeto de regulacion y su finalidad.

- El objeto de regulacion debe ser: la proteccion de los secretos empresariales.

- La finalidad debe ser: la implementacion de un cuerpo legal que constituya una norma
marco de proteccion de los secretos empresariales.

4- Denominacion unica y precisa de la figura objeto de regulacion.

-La denominacion que debe emplearse en la normativa es la de ““secretos
empresariales”” por ser la mas genérica y generalizada de las expresiones analizadas.*La
importancia de emplear dicha denominacion en todo momento, a lo largo de toda la
legislacion, sin emplear ningun sindnimo se debe a que el tema de la denominacion
excede lo meramente terminoldgico pues brinda la primera informacion de la figura que
se pretende regular, cuya interpretacion debe ser la mas acertada.

- Debera estipularse que en lo adelante la denominacion ““secreto empresarial”~ debe ser
la preferentemente empleada en el &mbito juridico para designar a la figura objeto de
estudio por encima de cualquier otra denominacion. No obstante, debe referirse otras
dos cuestiones:

-Primero, que se aceptara en materia contractual la utilizacion de la expresion Know
How como acepcion de los secretos empresariales, pues su uso generalizado en ese
ambito impide su supresion total. Ahora bien, en relacién a lo anterior, debe estipularse
gue aungue se acepta la equiparacién de ambos términos, en materia contractual se
debera observar cada informacion en particular que yace bajo dicha denominacion para
determinar si cumple con los requisitos de los secretos empresariales que son expuestos
en el numeral 6 de este epigrafe.

- En segundo lugar, debe referirse en la nueva legislacion que si bien la expresion
secreto empresarial en lo adelante deberéd ser la Unica utilizada, con la salvedad del
anterior apartado, se protegera como tal cualquier informacidn que pese a no ostentar
dicha denominacion cumpla con los requisitos que individualizan dicha figura y que son

expuestos en el numeral 6 de este epigrafe.
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*Los dos ultimos apartados se dirigen a hacer saber que si bien el estricto rigor técnico
es trascendental, no se limitard& con tecnicismos la proteccion de los secretos
empresariales.

5- Definicion precisa de los secretos empresariales.

-Debe definirse a los secretos empresariales como el conjunto de heterogéneas
informaciones concernientes a cualquier &ambito de la empresa que su poseedor legitimo
mantiene en secreto por la ventaja competitiva que le aporta.

*La anterior definicion cumple las cualidades que, en apreciacion del autor, debe reunir

cualquier definicion juridica para ser lo suficientemente precisa: debe encontrar el punto

medio entre ser lo suficiente general v a su vez delimitadora. Asi, dicha definicion fue

adoptada teniendo en cuenta los siguientes elementos, la utilizacién de la expresién
““conjunto de heterogéneas informaciones”” denota la amplitud de la materia que se
define pues, ciertamente, los secretos empresariales, como ha sido apreciado en la
investigacion, estan referidos a un gran cumulo de informaciones. En ese sentido, las
especificidades no estan dirigidas a la informacion en si sino a otros caracteres. Asi, el
primer elemento dirigido a delimitar este gran cimulo de informaciones en la definicién
antes brindada es la expresién ““concernientes a cualquier ambito de la empresa”™, es
decir, sigue siendo amplio el conjunto de informaciones pero el término empresa denota
una determinada limitacion, debe estar referida a informaciones de una empresa. No
obstante, el propio concepto de empresa debe ser entendido desde el modo mas amplio.
Posteriormente, en la definicion se distingue la cualidad que debe poseer el titular de
dicha informacidn, la obligatoriedad de ser ““poseedor legitimo™ de la misma. A
continuacion, la expresion ““mantiene en secreto”” denota los requisitos de ““caracter
oculto™ y “"voluntad de mantener el secreto””. Por ultimo, se inserta el elemento
cardinal para distinguir al secreto empresarial de otras figuras, ““la ventaja competitiva
que este aporta al poseedor legitimo™, asi, dicho elemento lo distingue de otros secretos
de empresa y los individualiza como auténticos secretos empresariales.

- Ademas, debe brindarse en el apartado siguiente la definicion de empresa a los efectos
de dicho cuerpo normativo, para lo cual se debe pretender ser lo mas amplio posible. En
ese sentido, puede brindarse la siguiente definicién: entidad econdmica que tiene
patrimonio y personalidad juridica propia encargada de la produccién o prestacion de
servicios.

- Debe estipularse que cualquier informacién de una empresa que retna los requisitos

constitutivos de los secretos empresariales aunque a su vez constituya un secreto de otro
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tipo debe ser identificado y tutelado también como secreto empresarial sin perjuicio de
su proteccion como secreto de otra indole. *Este acapite permitira colegir por un lado,
que todos los secretos de empresa no son secretos empresariales y por el otro, que lo
anterior no obsta para que determinados secretos de otro tipo que retnan los requisitos
de un secreto empresarial puedan también ser valorados como tal.

6- Mencion, definicion y argumentacion de los requisitos conformadores de los
secretos empresariales. *Dichos requisitos se tornan fundamentales para estimar qué
informacidn es susceptible de proteccion a través de los secretos empresariales, por ello
la importancia de aportar todos los elementos necesarios en pos de la mejor
interpretacion de los mismos. Los requisitos que deben estipularse deben estar a tono
con lo dispuesto por el ADPIC (OMC, 1994) pues, en definitiva, son los acogidos
doctrinalmente.

- Caracter oculto relativo, el cual debe definirse como: que sea secreta en el sentido que
no sea, como cuerpo o en la configuracion y reunion precisa de sus componentes,
generalmente conocida ni facilmente accesible para personas introducidas en los
circulos en que normalmente se utiliza el tipo de informacién en cuestion.*Debe
argumentarse a los efectos dicha legislacion los elementos que seran tenidos cuenta para
comprender la relatividad a la que se refiere dicho carécter oculto.

-Asi, debe estipularse que a los efectos de la ley el caracter relativo se asumira cuando
la informacion “"'no es generalmente conocida™ ““'ni facilmente accesible”".*Debe,
asimismo, determinarse a los efectos de dicha legislacion qué se entendera por las
expresiones at supra sefialadas.

-Atendiendo a lo anterior, debe resefiarse que la informacion no es generalmente
conocida cuando los terceros y en particular los terceros interesados en disponer de ella
no tienen conocimiento general de la misma, bien de la totalidad, bien de una parte
esencial o bien del resultado de la interaccion de sus partes.

- Debe estipularse ademas, que la informacion no pierde su necesario caracter oculto
cuando es conocida por personas sometidas a un deber legal o convencional de
confidencialidad respecto a los conocimientos adquiridos.

-Debe entenderse igualmente, que una informacién no es facilmente accesible siempre
que se requiera para su obtencion un particular esfuerzo cualitativo, esto es, experiencia,

conocimientos, y ademas cuantitativo, digase, dinero y tiempo.
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- Interés de mantener el secreto por su poseedor legitimo: El interés de mantener el
secreto debe entenderse como la ventaja competitiva que le ofrece a su poseedor
legitimo.

- Debe argumentarse, en péarrafo aparte, que el valor competitivo sera apreciado en
sentido amplio pues este puede, ademas de brindar ventaja competitiva a la empresa,
tener un papel decisivo en el mantenimiento de su posicion o situacion en el mercado.

- Voluntad de mantener el secreto: Este requisito indica que la informacion debe ser
objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas
por la persona que legitimamente la controla.

- En ese sentido, en parrafo aparte se dispondra que la voluntad debera ser percibida de
forma clara eliminando cualquier duda respecto al animo del titular. A esos efectos,
dicha manifestacion de voluntad debe expresarse externamente, ya sea de forma expresa
o técita.

- Debe estipularse ademas, que sera un criterio esencial al momento de valorar la
voluntad de mantener el secreto la adopcion por parte del poseedor legitimo de los
secretos empresariales de las medidas de seguridad a las que se hace referencia en este
epigrafe en el numeral 11.

7-Mencion de las clases que conforman los secretos empresariales, referencia
genérica de las informaciones que pueden cobijar dichas clases y una numeracion
no numerus clausus de dichas informaciones.

- Las clases que deben ser estipuladas son: Secretos Industriales, Secretos Comerciales e
Informaciones concernientes a ciertos aspectos de organizacion interna de la empresa.
-Secretos Industriales: deberd estipularse que comprende cualquier informacién
relacionada con el ambito técnico-productivo de la actividad empresarial. Asimismo,
debe realizarse una enumeracion no numerus clausus de las informaciones que
comprenden, a saber: Descubrimientos Cientificos, Practicas Manuales, Aplicaciones
Industriales y Ensayos de Investigacion. Debera referirse, ademas, que no obstante tener
una regulacion especifica, pueden protegerse por esta via las Invenciones, los Modelos
de Utilidad y los Dibujos y Disefios Industriales que se haya preferido mantener como
secreto empresarial.

- Secretos Comerciales, debera referirse que cobija toda la informacion que afecta la
organizacion o estructura comercial de la empresa. Las informaciones que deben
resefiarse, por ser las méas utilizadas en esta materia, son: Listas de clientes, Listas de

precios, Fuentes de suministros y las Estrategias o Planes de marketing.
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-Otras informaciones concernientes a ciertos aspectos de la organizacion interna de la
empresa, ante la diversidad de informaciones que puede cobijar esta clase, debe referirse
que comprende aquellas informaciones de una empresa no comprendidas dentro del
secreto industrial y comercial y que su poseedor legitimo desea mantener en secreto por
la ventaja competitiva que le aporta. Las informaciones méas usuales susceptibles de
tutela en esta clase son: la situacion financiera; las listas de impagos; contratacion de
personal calificado; proyectos de reestructuracion interna o externa de la empresa como
fusiones, aumentos de capital, reparto de beneficios o dividendos sociales; los datos
relativos a la oferta que se realizara en una subasta o concurso; las condiciones minimas
que se aceptaran en una futura negociacién empresarial y la ineficacia de una concreta
politica publicitaria.

- Ademas, resulta cardinal estipular que las anteriores informaciones en si mismas no
constituyen objeto de proteccion de los secretos empresariales, sino que se atendera a
cada informacion en especifico en aras de comprobar que cumplen con los requisitos
conformadores de dicha figura referidos en el numeral 6.

-Debera estipularse también, que no obstante la anterior enumeracion, podra ser objeto
de tutela cualquier tipo de informacion que retna los requisitos expresados en el
numeral 6, aunque no haya sido mencionado.*Lo anterior es para que quede
absolutamente claro por el destinatario de la norma que la informaciones mencionadas
constituyen meramente las mas utilizadas en la materia.

8-Determinacién de las facultades del poseedor legitimo de los secretos
empresariales.

-Debe referirse en la normativa que aunque no existe una titularidad de Derecho de los
secretos empresariales, existe una titularidad de Hecho, por lo cual, quien detenta
legitimamente un secreto empresarial puede ejercer las facultades de posesion, uso,
disfrute y disposicion sobre este.*La resefia de dicho elemento resulta cardinal para
comprender el alcance de las facultades del poseedor legitimo de los secretos
empresariales, no obstante no posea un derecho de propiedad propiamente dicho.

9- Precision de las formas de extincion de los secretos empresariales.

- Debe estipularse que los secretos empresariales se mantienen como tales mientras
conserven los requisitos que le individualizan, ya referidos en el numeral 6, por lo cual
la pérdida de uno de estos deviene en la pérdida del secreto empresarial.

10- Precision de los actos constitutivos de violacion de los secretos empresariales.
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- Debe excluirse de los actos constitutivos de violacién de los secretos empresariales su
descubrimiento por medios licitos.

- Debera estipularse la concurrencia de tres presupuestos que seran observados al
momento de determinar la conformacion de una conducta violatoria de los secretos
empresariales:

Primer Presupuesto: existencia de un secreto empresarial.

-Debe referirse que la observacién de dicho presupuesto se llevara a cabo constatando la
concurrencia en la informacion o informaciones supuestamente violentadas de los
requisitos conformadores de los secretos empresariales estipulados en el numeral 6.
Segundo Presupuesto: la manifestacion de una conducta ilicita, la cual, debe referirse,
sera estipulada por la presente ley.*Este requisito, a diferencia de lo referido por la
doctrina mayoritaria y por el ordenamiento juridico de Colombia y Espafia, no debe ser
entendido como un acto tipico de competencia desleal.

-Las conductas ilicitas que deberan ser reguladas son: la adquisicion, la utilizacion y la
divulgacién de secretos empresariales. Debe argumentarse qué se entiende por dichas
conductas a los efectos de dicha legislacion lo cual puede ser de la siguiente manera:
Adquisicion: Constituye la obtencién de la informacion por medios ilegitimos. Debe
estipularse en este supuesto que no es necesario el desplazamiento fisico o adquisicion
del soporte material de la informacion.

Utilizacion: En este supuesto lo sancionado es el empleo del secreto empresarial.
Divulgacion: En este caso deberan estipularse dos variantes que seran tenidas en cuenta
al momento de determinar la sancion imponible, ““la revelacion™, entendida como la
comunicacion del secreto a varias personas y ““la difusion”, entendida como la
comunicacion de la informacion a un nimero considerable de personas.

- Debera estipularse que dichas conductas seran valoradas atendiendo a dos variantes de
acceso: Por un lado, debe sancionarse las personas que debido a su relacién actual o
pasada con el titular del secreto empresarial hayan accedido legitimamente a los mismos
con deber de reserva y hayan violentado este deber de reserva. En este supuesto no se
sancionara la adquisicion del secreto empresarial pues esta en si misma no es una
conducta ilicita. Lo sancionado serd la utilizacion o divulgacion o ambas, las cuales
tendran el caracter de ilicitas atendiendo al contenido de la obligacién contraida entre el
poseedor legitimo del secreto empresarial y el infractor. En ese sentido, debera
determinarse dos tipos de accesos legitimos con deber de reserva: deber de reserva

laboral y deber de reserva contractual, los cuales, asimismo, deberan regularse
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atendiendo a la relacion actual o pasada entre el poseedor legitimo del secreto
empresarial y el infractor con deber de reserva.

El deber de reserva laboral actual se materializa entre el poseedor del secreto
empresarial y un trabajador de este al momento de cometerse la conducta infractora. En
este supuesto debe estipularse que para que se sancione la conducta el empleado debe
tener conocimiento de que estd accediendo a un secreto y que tiene deber de reserva
para con este, aungque no es necesario que exista un contrato expreso entre ambos donde
se exponga este tipo de informacion y la prohibicion de utilizarla o divulgarla. No
obstante, debe estipularse que en los casos donde no exista dicho contrato expreso el
poseedor legitimo tiene la obligacion de demostrar que para el empleado ha quedado
claro que dicha informacion es un secreto empresarial y por tanto, existe un contrato
implicito y deber de reserva.

- En el caso de que la violacion del secreto empresarial haya sido llevado a cabo por un
ex empleado deberé sancionarse atendiendo a dos variantes. Primero, en caso de que el
empleado no se convierta en un competidor del poseedor del secreto empresarial debera
sancionarse solo la conducta de divulgacion del mismo. En tanto, si el antiguo empleado
se convierte en un competidor del poseedor del secreto empresarial al cual en su
relacion laboral tenia deber de reserva y se aprovecha de los conocimientos adquiridos,
debera sancionarse siempre que los esté utilizando directamente sin utilizar ningun tipo
de variante que demuestre la intencion del ex empleado de utilizar dichos conocimientos
como base para la mejoria de un nuevo y totalmente diferenciable producto. Ademas, en
esta segunda variante solo podré sancionarse como un auténtico acto de competencia
desleal y por tanto, debera hacerse remision a normativas de este tipo.

- También, constituye violacion del secreto empresarial con deber de reserva la
divulgacién de este en un contrato entre el poseedor del secreto y una persona natural o
juridica, las cuales han convenido la utilizacion del secreto y la prohibicién de su
divulgacién. El contrato puede ser de Licencia de Know How o Secreto Empresarial o
cualquier otro tipo de contrato donde se transmita dicha informacion conjuntamente con
su objeto principal con la obligacion de no divulgacion de estos.

- En el caso de que el contrato haya llegado a su fin, el ex contrayente se regira por lo
dispuesto con respecto a lo referido at supra sobre el ex empleado.

- Como segunda variante de acceso, deberdn sancionarse las personas que hayan
accedido a los secretos empresariales por medios ilegitimos. En este caso, el infractor
no tiene ningudn tipo de relacion con el poseedor del secreto empresarial, por tanto, se
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podran sancionar cualquiera de las tres conductas resefiadas, digase, adquisicion,
utilizacion y divulgacion ilicitas. No obstante, deberd tenerse en cuenta algunos
elementos para valorar las normas a aplicar. Atendiendo a lo anterior se identifican dos
variantes:

- Cuando el infractor no es parte de una entidad competidora. En este supuesto, debe
referirse, que deberan aplicarse solamente las normas de esta ley.

- Cuando el infractor es parte de una entidad competidora. En este caso se esta ante un
acto de competencia desleal, por tanto, debe referirse que se sancionara por la presente
ley y ademas, debe remitirse a normas de competencia desleal que complementen lo
aqui dispuesto.

-Debera estipularse que el sujeto que de buena fe no conocia que el secreto empresarial
que se le ha transmitido supone un proceder ilegitimo no debe tener responsabilidad
ninguna. Sin embargo, la explotacion o divulgacion de un secreto empresarial que se ha
obtenido de otra persona, con conocimiento o que quede entendido que el tercero pudo
haber colegido, por la concurrencia de circunstancias obvias (las cuales deben ser
también determinadas en ley), que la persona que lo comunico lo adquirié de manera
ilegitima o que no tenia autorizacion de su poseedor legitimo para comunicarlo sera
sancionable. La mera adquisicién por este tercero no debe sancionarse.

Tercer Presupuesto: estd determinado a la valoracion de un requisito intencional que
puede ser significativo al momento de estimar la sancion a imponer, es decir, debe
existir la realizacion intencional por parte del infractor de dicha conducta, ya sea el
animo o intencién de obtener provecho para si 0 para un tercero o de perjudicar al titular
del secreto empresarial. No obstante, también debera sancionarse, pero en menor grado,
a quien haya negligentemente cometido una conducta violatoria de un secreto
empresarial y que conocia que dicha informacion era considerada como tal.

11 - Determinacién inequivoca de la forma en que se desarrollara la proteccion de
los secretos empresariales. *Debe comentarse, en este acapite, sobre el derecho de
reclamacion del poseedor legitimo, las vias de proteccion que pueden ser adoptadas y
las sanciones a imponer.

- Primero: Debe estipularse que el poseedor legitimo de un secreto empresarial puede
reclamar el derecho a la inviolabilidad del mismo, tanto previo a la violacion de estos
como luego de la conducta infractora pues legalmente se le garantiza la proteccién en
ambos momentos. Ahora bien, al momento de comentar sobre las vias de proteccion, en

relacion a las vias estudiadas doctrinalmente, digase los denominados ambitos privado,
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contractual y legal, deben incluirse las tres variantes pero con el reconocimiento que la
real y efectiva via de proteccion es la legal, las otras dos estan condicionadas por esta.
Lo anterior puede llevarse a cabo como sigue:

- Segundo: Debera estipularse legalmente un grupo de medidas precautorias, las cuales
ademas de constituir una gran herramienta para la proteccion preventiva de los secretos
empresariales, constituye un presupuesto indispensable para que el poseedor legitimo de
los mismos pueda reclamar su derecho, dado que contribuye a demostrar el requisito
referido a la voluntad de mantener el secreto estipulado en el numeral 6. En relacion a lo
anterior, debe referirse la obligacién de las empresas de brindarle fuerza legal a dichas
medidas las cuales deberan ser observadas por todos los trabajadores de la entidad.
Ademas, la enumeracién debe ser no taxativa. 1%

- Debera referirse en parrafo aparte, aunque haya sido enumerado en las medidas que
deben implementarse, la importancia de los contratos como via de proteccién de los
secretos empresariales, tanto como medida precautoria y ademas, como garante de la
proteccion legal una vez acaecida la violacion del secreto. Asi, debe resefiarse que en
materia de Derecho Laboral resulta significativa para demostrar la voluntad del
poseedor legitimo del secreto empresarial de preservar el secreto y en el ambito
comercial resulta cardinal para demostrar el incumplimiento del contrato. En ambos
casos, pero sobre todo en este Ultimo, por ser indispensable para poder accionar el
poseedor legitimo, el contrato debe llevarse a cabo con una adecuada redaccion y un
correcto contenido de dichas clausulas contractuales. Las mismas deben contemplar,
tanto la definicion y detalle de la informacion confidencial de la empresa, como las
condiciones aplicables a su acceso y gestion, asi como la penalizacion en que se puede
incurrir si se incumplen las obligaciones adquiridas.

-Tercero: Se debera establecer las principales sanciones, las cuales deben estar dirigidas
a proteger al poseedor legitimo de los secretos empresariales tanto previo a la violacion
del secreto como posterior a la divulgacion de este. Asi, previo a la violacion del secreto
empresarial las sanciones a tomar en cuenta son: Prohibicion de la adquisicion,
utilizacion o divulgacion del secreto empresarial, sin descartar una posible
indemnizacién de perjuicios. Ademas, posterior a la divulgacion del secreto

empresarial, las sanciones a imponer son: cesacion de la conducta ilicita por parte del

103 \/er en Anexo I las medidas que pueden ser implementadas.

76



infractor y de prohibicién de su reiteracion futura y resarcimiento de los dafios y
perjuicios ocasionados.

- Cardinal resulta que, pese a las sanciones determinadas, esta ley remita a todos los
cuerpo legales donde, atendiendo a su finalidad, se estipulen sanciones en materia de
secretos empresariales para sujetos especiales y, siempre que no vayan en perjuicio de
las aqui estipuladas, seran llevadas a vias efectos como sanciones complementarias. *Lo
anterior se debe a que en el caso de que sea un trabajador, ademas de las sanciones
resefiadas, se adoptaran sanciones laborales, (recuérdese que actualmente el Codigo de
trabajo lo regula como una violacion de la disciplina en el articulo 147 g). En igual
sentido, en el caso de un competidor, (esto si en Cuba se implementa una ley de
competencia desleal) ademas de la sancidn impuesta en esta ley se podran adoptar otras
en materia de competencia desleal, y asi, en otros cuerpos legales. *Recuérdese que
deben ser sanciones complementarias, no se dirigen a reprimir dos veces por el mismo
acto.

-No obstante, debera referirse que por su peligrosidad social, se estipule la violacion de
cierta informacion concebida como secreto empresarial dentro de un tipo penal, sera
llevado a cabo por el Cddigo Penal y la presente ley servira, en su caso, de
complemento. *Recuérdese que actualmente la conducta que puede tipificarse es la
referida en el articulo 226 del Codigo Penal.

12- Insercién de un glosario de figuras que no hayan sido conceptualizadas. *Para
el autor resulta cardinal establecer en la legislacion un glosario de definiciones de
figuras que no hayan podido ser definidas para no volver la norma demasiado
enrevesada, cargada de definiciones a cada momento, pero que para su precision
necesiten ser conceptualizadas.

13-Redaccion diafana y armonica. *Al momento de la confeccion de la norma legal
que se pretende implementar se debera prestar especial atencién a la relacién armdnica
de toda la normativa, es decir, de cada uno de los articulos por separado, entre si, con
los Por Cuantos y con la denominacion que se le brinde al cuerpo legal. La redaccion
diafana y arménica evita contradicciones e imprecisiones que desvirtien lo estipulado y

dificulten su aplicacion.
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CONCLUSIONES
La investigacion permite corroborar la idea a defender planteada. En consecuencia, se
establecen las siguientes conclusiones:
PRIMERA: Existen criterios heterogéneos y posiciones contrapuestas en relacion a
cada uno de los elementos tedricos que individualizan a los secretos empresariales. Los
elementos méas debatidos en la materia son: naturaleza juridica, denominacion,
requisitos, definicion, estructura, clases, objeto, contenido, transmisién, extincion, actos
violatorios y proteccion.
SEGUNDA: La determinacioén de su contenido, su distincion de otros secretos de
empresa, asi como de los actos tipicos de competencia desleal permitié concebir a los
secretos empresariales como una modalidad independiente de la Propiedad Industrial
con caracteres que le asemejan y otros que le distinguen de las diferentes modalidades
de dicha rama del Derecho.
TERCERA: EIl andlisis de la regulacion de los secretos empresariales en Espafia,
Colombia y Puerto Rico evidenciéo que, aunque con particularidades, en todas se
desvirtGa la verdadera esencia y contenido de dicha figura. Asi, omiten la mayoria de
los elementos tedricos que le individualizan y otros deben ser colegidos con una
interpretacion extensiva e imprecisa de las normas.
CUARTA: Aungue han pretendido equipararse, existen marcadas diferencias entre los
secretos empresariales y la informacidn regulada por el Decreto- Ley 199 de 1999. No
obstante, algunos secretos empresariales pueden reunir los caracteres de dicha figura y
en consecuencia protegerse como tal, pero ello ocurre la minoria de las ocasiones.
QUINTA: En regulaciones de Propiedad Industrial, Derecho Civil, Laboral, Economico
y Penal no se hace referencia a la generalidad de los elementos tedricos que
individualizan a los secretos empresariales. No obstante, en materia de proteccion puede
aplicarse el Cddigo Civil, dado su carécter supletorio. Ademas, en relacion a los
trabajadores, se puede acudir al Cddigo de Trabajo. Por dltimo, en casos muy
especificos, puede aplicase la legislacion penal. Aunque, todas las variantes referidas no
resultan ser las mas apropiadas.
SEXTA: El andlisis doctrinal y legislativo, en el &mbito nacional y foraneo, permitié
determinar un sistema integro de bases generales que deben sustentar la regulacién de

los secretos empresariales en Cuba.
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RECOMENDACIONES
EN EL ORDEN ACADEMICO
PRIMERA: EIl empleo de la presente investigacion como material de consulta en la
asignatura Propiedad Industrial de la carrera de Licenciatura en Derecho.
SEGUNDA: La utilizacion de la presente investigacion como material bibliogréfico
para posteriores investigaciones que se realicen sobre los secretos empresariales.
TERCERA: Fomentar el desarrollo de investigaciones juridicas relacionadas con el
objetivo de la presente investigacion, que coadyuven también a la conformacién del
régimen legal de los secretos empresariales en Cuba.
EN EL ORDEN LEGISLATIVO
A la comision de Asuntos juridicos y constitucionales de la Asamblea Nacional del
Poder Popular:
PRIMERA: La promulgacién de una Ley que regule los secretos empresariales a partir

de las bases generales determinadas.
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ANEXO I Clasificacion de los actos de competencia desleal

Fundamento del Anexo: EI presente anexo estd dirigido a complementar los
conocimientos relativos a la clasificacion doctrinal de los actos de competencia desleal.
En ese sentido, atendiendo a la division de los actos de competencia desleal en
deslealtad frente a los consumidores, deslealtad frente a los competidores y deslealtad
de mercado se pretenden mencionar y argumentar las conductas en las que pueden
materializarse los mismos.

Actos que afectan a los consumidores

Actos de confusion: Entendidos como todo comportamiento que resulta idoneo para
crear confusion con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajeno, donde el
riesgo de asociacion por parte de los consumidores respecto a la procedencia de la
prestacion, es suficiente para fundamentar la deslealtad de una practica.

Actos de engafio: Se considera desleal la utilizacion o difusion de indicaciones
incorrectas o falsas, la omision de las verdaderas y cualquier otro tipo de practica, que
por las circunstancias en que tengan lugar, sea susceptible de inducir a error a la persona
a las que se dirige o alcanza, sobre la naturaleza, modo de fabricacion o distribucion,
caracteristicas, aptitud de empleo, calidad y cantidad de los productos y, en general,
sobre las ventajas realmente ofrecidas.

Actos de comparacion: Se considera desleal la comparacion publica de la actividad, las
prestaciones o el establecimiento propios o ajenos con las de un tercero, cuando aquella
se refiera a extremos que no sean analogos, relevantes ni comprobables. Se reputa
también desleal, la comparacion que implique actos denigrantes o engafiosos.

Actos que afectan a los empresarios o competidores

Actos de Denigracion: Se entendera desleal la realizacion o difusion de manifestaciones
sobre la actividad, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un
tercero, que sean aptas para menoscabar su crédito en el mercado, a no ser que fuesen
exactas, verdaderas o pertinentes. No se estiman pertinentes las manifestaciones que
tengan por objeto la nacionalidad, las creencias o ideologias, la vida privada o
cualesquiera otras circunstancias estrictamente personales del afectado.

Actos de Imitacion de las Prestaciones de un tercero: Se reputaran desleales cuando
resulten idoneas para generar la asociacion por parte de los consumidores respecto a la
prestacién o como parte un aprovechamiento indebido de la reputacion o el esfuerzo
ajeno. La inevitabilidad de los indicados riesgos de asociacion o de aprovechamiento de
la reputacion ajena, excluye la deslealtad de la préctica. Asimismo, tendra la
consideracion de desleal la imitacion sistematica de las prestaciones e iniciativas
empresariales de un competidor, cuando dicha estrategia se halle directamente
encaminada a impedir u obstaculizar su afirmacion en el mercado y exceda, de lo que
segun las circunstancias pueda reputarse, una respuesta natural del mercado.
Aprovechamiento Injusto de la Reputacion Ajena: Se entenderd desleal el
aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputacién
industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.

Actuaciones desleales que afectan al mercado

Violacién de normas: Se entendera desleal el prevalerse en el mercado de una ventaja
competitiva significativa, adquirida mediante la infraccion de leyes. También tendra la
consideracion de desleal, la simple infraccion de normas juridicas que tengan por objeto
la regulacion de la actividad concurrencial.

Actos de Discriminacion: El tratamiento discriminatorio del consumidor en materia de
precios y demas condiciones de venta se reputard desleal, a no ser que medie causa
justificada. Asimismo, se reputara desleal la explotacion, por parte de una empresa, de
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la situacion de dependencia econémica en que puedan encontrarse sus empresas,
clientes o proveedores que no dispongan de alternativas equivalentes para el ejercicio de
su actividad.

Venta a pérdida: La venta realizada a bajo costo o bajos precios de adquisicion se
reputaré desleal en los siguientes casos:

Cuando sea susceptible de inducir a error a los consumidores acerca del nivel de precios
de otros productos o servicios del mismo establecimiento,

Cuando tenga por efecto desacreditar la imagen de un producto o de un establecimiento
ajeno,

Cuando forme parte de una estrategia encaminada a eliminar a un competidor o un
grupo de competidores del mercado.
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ANEXO 11 Relacién de criterios de las medidas precautorias que debe tomar el
poseedor legitimo de secretos empresariales

Fundamento del Anexo:

Existe una tendencia de los tratadistas de referir como cuestion elemental la toma de
medidas precautorias por las empresas para proteger los secretos empresariales y
prevenir asi la divulgacion de estos. Atendiendo a lo anterior, se refieren en el presente
anexo las medidas de este tipo que los autores sugieren.

Woodley (2005) es muestra de ello, dicho autor refiere que la proteccion de los secretos
empresariales amen de realizarse con regulaciones legales debe llevarse a cabo a través
de una adecuada politica confidencial para lo cual resefia un grupo de medidas
precautorias, a saber:

“"Todos los secretos empresariales deben quedar escritos en un soporte permanente, por
ejemplo, impresos.

Es necesario desarrollar un sistema de ficheros que garantice la inscripcion completa y
detallada de aquellos.

Todos los secretos empresariales deberdn almacenarse en un lugar seguro, frente a
posibles incendios o acciones en el lugar de trabajo.

Sélo unos cuantos deberan tener el privilegio de acceder a cualquiera de los secretos
empresariales, de manera compartimentada; lo cual reduce al minimo el riesgo de
pérdida comercial grave, en el caso de que un empleado decida competir con la
empresa.

Es necesario prever en las plantas una zona restringida en la que se pueda mantener
control sobre quien observa los secretos empresariales, 1o que proporcionara una
certidumbre y conformidad de practica que contribuya a la eficacia general y ayude,
principalmente, al control fisico de la informacion impresa e informatizada. Ademas,
toda visita a la planta por individuos ajenos al personal de la misma, deberd
documentarse y siempre realizarse en compafiia de alguien de la planta. Esto produce
efecto de freno en relacion a posibles sustracciones del secreto empresarial.

Es necesario revisar todas las publicaciones impresas para protegerse contra la
divulgacién del secreto empresarial por inadvertencia. En el calor de la batalla
comercial, la necesidad de hacerse publicidad y de promover los materiales contratados
puede traicionar el secreto.

Los contratos de empleo deben incluir disposiciones sobre confidencialidad.

Todos los licenciatarios de tecnologia deberan quedar obligados a mantener la
confidencialidad de los secretos empresariales.””

Varela (2011) también se muestra partidario de tomar medidas précticas por parte de la
empresa que quiera conservar sus secretos empresariales, asi refiere:

"“Conozca la informacion que produce la empresa.

Identifique la informacidn que debe ser protegida como secreto empresarial.

Desarrolle una Politica de Proteccién de los Secretos Comerciales de su empresa por
escrito.

Eduque, informe y trasmita a sus empleados la Politica de Proteccion de los Secretos
comerciales y vigile su cumplimiento.

Restringir el nimero de personas que tengan acceso a los secretos comerciales de la
empresa.

Identifique los documentos que contienen los secretos comerciales de su empresa.
Aislar fisicamente los secretos comerciales de la empresa.

El uso de clausulas o acuerdos de confidencialidad.
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Cumpla con la obligacion legal de informar anualmente sobre el estado de
cumplimiento de las normas sobre Propiedad Intelectual por parte de la empresa.

Haga regularmente auditorias de sus secretos comerciales.”

Chateloin (2005) refiere también, la necesidad de establecer medidas precautorias en
pos de la proteccion de los secretos empresariales. Asi brinda las siguientes:

“"En primer lugar, determinar si la informacion es patentable y, en caso afirmativo, si no
estaria mejor protegido mediante una patente.

En segundo lugar, asegurarse de que Unicamente un ndmero limitado de personas
conoce el secreto y de que éstas son conscientes de que se trata de informacion
confidencial.

En tercer lugar, incluir acuerdos de confidencialidad en los contratos firmados por los
empleados.

En cuarto lugar, firmar acuerdos de confidencialidad con interlocutores comerciales
siempre que se divulgue informacion confidencial.””
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ANEXO 111 Estudio de Derecho Comparado sobre los secretos empresariales

Fundamento del anexo:

Atendiendo al objetivo especifico No 2, donde se refirid que se procederia a analizar la
legislacion fordnea en materia de secretos empresariales para sustentar posiciones
teoricas, se realizo el cotejo de regulaciones en Espafia, Colombia y Puerto Rico sobre
dicha materia. Dichos paises fueron elegidos por las razones expresadas en el epigrafe
2.1 y ademas cuyos elementos de comparacion igualmente fueron referidos en dicho
epigrafe. Ahora bien, el presente anexo pretende poner a consideracion del lector el
analisis realizado que permiti6 elucidar los resultados expuestos en el citado epigrafe

2.1.

Elementos de Comparacion | Pais : Espafia

Denominacién y Jerarquia | Ley 3 de 1991 Ley de Competencia Desleal™”
del cuerpo legal Ley

Entrada en vigor

1 de Febrero de 1991

Inclusion y contenido de
cuestiones introductorias

Esta parte de la ley analizada se establece bajo la
denominacion de “"Predmbulo.”” Se establecen las causas
de dicha legislacion. En ese sentido, del analisis de lo
esbozado en el Preambulo se colige que anterior a su
entrada en vigor existian normas en Espafia que
regulaban de forma indirecta los actos de competencia
desleal. Dichas normas se encontraban dispersas en leyes
de diferente edad y procedencia lo cual estribaba en su
dificil aplicacion.

Teniendo en cuenta lo anterior, se hace referencia en el
Preambulo a los antecedentes inmediatos de la ley 3 de
1991, estos son: la Ley 32 del 10 de noviembre de 1988
“"Ley de Marcas”” y la Ley 34 del 11 de noviembre de
1988 "Ley General de Publicidad””. Se comenta que
ambas legislaciones se mostraban ya obsoletas ante la
continua proliferacion de précticas concurrenciales
incorrectas lo cual afectaba el trafico mercantil.
Predmbulo, apartado 1

Finalmente, en opinion del autor, se puede colegir que la
adopcion de la Ley 3 de 1991 estuvo determinada por la
obsolescencia de sus antecedentes inmediatos ante la
nueva realidad socio- econémica en Espafia.

La anterior consideracion se refuerza con expresas
palabras tomadas del Preambulo, las cuales no hacen mas
que sefalar la finalidad de esta nueva legislacion.

Asi, se expresa la finalidad de ““poner término a la
tradicional situacion de incertidumbre y desamparo que
ha vivido el sector, creando un marco juridico cierto y
efectivo, que sea capaz de dar cauce a la cada vez mas
enérgica y sofisticada lucha concurrencial””. Ademas se
pretende ““homologar en el plano internacional su
ordenamiento concurrencial.”” Predmbulo, apartado 2

Objeto de Regulacion

Su objeto de regulacion es ““la proteccion de la
competencia en interés de todos los que participan en
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mercado.”” Articulo 1

Las palabras subrayadas por el autor se dirigen a que el
lector colija la referencia en el texto citado a los
términos, “~“competencia ~~ y ““mercado”’, cardinales en
materia de competencia desleal.

Naturaleza Juridica de los
secretos empresariales

No hace referencia expresa. No obstante, el hecho de que
se regule en una ley de competencia desleal, siendo esta
una modalidad de la Propiedad Industrial, permite
colegir que su naturaleza es un bien inmaterial.

Terminologias  empleadas
para referirse a los secretos
empresariales

El Articulo 13 se encuentra bajo la denominacion
““violacion de secretos””. Ademas, en el articulo 13.1 se
emplea la expresion ““secretos industriales o de cualquier
otra especie de secretos empresariales™”.

Requisitos estipulados en
materia de secretos
empresariales

En relacién a los requisitos configuradores de los
secretos empresariales estudiados, digase, caracter
oculto, interés de mantener el secreto y voluntad de
mantener el secreto, no hace referencia a ninguno de
ellos.

Definicion de los secretos
empresariales

No define lo que se entiende por secretos empresariales.

Clases que conforman los
secretos empresariales

No hace referencia expresa. No obstante, se puede
colegir, en atencion a la expresion contenida en el
Articulo 13.1 “secretos industriales y otros tipos de
secretos empresariales” que comprende a los secretos
industriales como una clase de los secretos
empresariales. Ademas, cuando refiere en la propia
expresion ““otros tipos de secretos empresariales” se
entiende que cobija otras clases de secretos empresariales
pero no expresa cuales.

Informaciones que pueden
constituir objeto de los
secretos empresariales

No hace referencia.

Transmision de los secretos
empresariales

No hace referencia expresa. No obstante puede, de
alguna manera, colegirse que admite la posibilidad de
transmision de los secretos empresariales cuando hace
alusion a la expresion ““deber de reserva™ pues este
implica la relacion entre el poseedor del secreto y un
trabajador de este, mediante un contrato de trabajo, o con
un tercero, mediante un contrato de licencia. Articulo
13.1

Extincion de los secretos

empresariales

No hace referencia expresa. No obstante, puede
colegirse que son los actos violatorios de los secretos
empresariales estipulados en ley la forma de extincion
regulada. Articulos 13y 14

Actos  constitutivos  de
violacion de los secretos
empresariales:  conductas
reguladas, formas de acceso,
requisitos configuradores.

La ley 3 de 1991 tutela a los secretos empresariales a
través de dos vias. Por una parte, como mecanismo
principal, la ley destina el Articulo 13 a la regulacion de
la violacién de los secretos empresariales, al que vincula
el Articulo 14, destinado a tipificar “"la induccién a la
infraccion contractual.”” El Articulo 13.1 dispone que “se
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considera desleal la divulgacion, o explotacién sin
autorizacion de su titular de secretos industriales o de
cualquier otra especie de secretos empresariales a los que
se haya tenido acceso legitimamente, pero con deber de
reserva, o ilegitimamente, a consecuencia de alguna de
las conductas previstas en el apartado siguiente o en el
Articulo 14.” Del anélisis de dicho articulo se evidencia
que se regulan las dos variantes de acceso estudiadas en
el Capitulo 1, epigrafe 1.3.8, digase, el acceso legitimo
con deber de reserva y el acceso ilegitimo. El acceso
legitimo con deber de reserva solo esta vinculado, segun
el articulo aquilatado, a las conductas de divulgacion y
explotacion de los  secretos empresariales
(Evidentemente, a tenor del analisis hecho en el Capitulo
I, la divulgacion y la explotacion son las Unicas dos
conductas que pueden acaecer en esta primera variante
de acceso pues la adquisicion legitima con deber de
reserva no puede ser sancionable. La normativa
analizada regula dicha cuestion correctamente).

En relacion al acceso ilegitimo, el Articulo 13.1 remite
a su segundo apartado y al Articulo 14. Dispone el
apartado 2 del articulo 13, “tendran asimismo la
consideracion de desleal la adquisicion de secretos por
medio de espionaje o procedimiento anadlogo.” En tanto,
el Articulo 14 regula la ““induccion a la infraccion
contractual”” y establece en su apartado 1 que “se
considera desleal la induccion a trabajadores,
proveedores, clientes y demas obligados, a infringir los
deberes contractuales basicos que han contraido con los
competidores.”

De la narrativa del apartado 2 del Articulo 13 y del
Articulo 14.1, normas, como se indicd, a las que remite
el Articulo 13.1, se puede colegir que se establece un
numerus clausus de conductas ilegitimas en materia de
secretos empresariales. En ese sentido, solo se sanciona,
dentro de las conductas estudiadas, la adquisicion, la cual
solo podrd apreciarse en los actos de espionaje y
procedimiento analogo. Ademas, se establece como
tercera conducta infractora ““la induccion a la infraccion
contractual”” la cual constituye en si una conducta
desleal independiente.

Por otra parte, el Articulo 13.3 excluye los requisitos
generales que establece ley para considerar a un acto de
desleal. Ademas, afiade un requisito que debe apreciarse
solo en materia de violacion de los secretos
empresariales, no asi en los demas actos de competencia
desleal regulados. En ese sentido, dispone el Articulo
13.3:“la persecucion de las violaciones de secretos
contempladas en los apartados anteriores no precisa la
concurrencia de los requisitos establecidos en el Articulo
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2, no obstante, serd preciso que la violacion haya sido
efectuada con &nimo de obtener provecho, propio o de un
tercero, o de perjudicar al titular del secreto”. Es
entonces, ““el animo de obtener provecho, propio o de un
tercero o de perjudicar al titular del secreto”” el requisito
afiadido, observable solo en materia de violacion de
secretos empresariales.

Ademaés, como puede apreciarse, de la narrativa del
Articulo 13.3 los requisitos excluidos son los regulados
en el Articulo 2. Dispone el Articulo 2.1:”Los
comportamientos previstos en esta Ley tendran la
consideracién de actos de competencia desleal siempre
que se realicen en el mercado y con fines
concurrenciales.”” Son, entonces, los requisitos de
realizacion en mercado y fines concurrenciales los
presupuestos conformadores de todo acto de
competencia desleal, los cuales no tienen que ser
apreciados al momento de valorar la violacién de un
secreto empresarial. En cuanto a que entender por ““fin
concurrencial”” el segundo apartado del citado Articulo
2 dispone: ““se presume la finalidad concurrencial del
acto cuando, por las circunstancias en que se realice, se
revele objetivamente idéneo para promover o asegurar la
difusion en el mercado de las prestaciones propias o de
un tercero.”

Por otra parte, puede estimarse como segunda via de
proteccion de los secretos empresariales la disposicién
general contenida en el Articulo 4. Establece el referido
articulo: “se reputa desleal todo comportamiento que
resulte objetivamente contrario a las exigencias de la
buenas fe”. Es a través de este articulo, en opinion del
autor, que puede protegerse cualquier acto que pueda
estimarse de competencia desleal aunque no sea uno de
los enumerados taxativamente en la ley, esto incluye, por
supuesto, los posibles actos constitutivos de violacién de
los secretos empresariales.

Finalmente:

Las conductas reguladas en la normativa aquilatada
como violacion de los secretos empresariales son: la
adquisicion, utilizacion y divulgacion. Ademas, se afade
un acto de competencia desleal independiente al que se le
vincula con los secretos empresariales, ““la induccion a la
infraccion  contractual””. Dichas conductas deben
analizarse en relacion a las formas de acceso reguladas.
En ese sentido, las formas de acceso reguladas son:
acceso legitimo con deber de reserva y acceso ilegitimo.
Asi, en materia de acceso legitimo se regulan las dos
conductas que pueden darse en esta sede, explotacion y
divulgacion, pues la adquisicion legitima con deber de
reserva no es una conducta en si misma sancionable.
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Relacionado con el acceso ilegitimo solo regula, en
relacion a las conductas comentadas, la adquisicion y
afiade en esta materia, como se indic6 un acto de
competencia desleal independiente al cual se vincula a la
violacion de secretos, ““la induccion a la infraccion
contractual. *”

Relacionado con los requisitos en materia de violacion
de secretos empresariales se excluyen aquellos que
deberan observarse para todo acto de competencia
desleal, es decir, dichos requisitos generales no seran
observables en materia de violacion de secretos. Ademas,
afiade uno que debera apreciarse solamente en materia de
violacion de secretos empresariales, el &nimo de obtener
provecho para si 0 para un tercero o de causar perjuicio
al poseedor del secreto.

Proteccion de los secretos
empresariales: derecho de

reclamacion del poseedor
legitimo del secreto
empresarial, sanciones a

imponer, vias de proteccién

Relacionado con el derecho de reclamacion del poseedor
legitimo del secreto empresarial del Articulo 32 (que
posteriormente se citara) se puede colegir que el
poseedor legitimo de los secretos empresariales puede
exigir proteccién legal tanto previo como posterior a la
violacion de los mismos.

En tanto, relacionado con las sanciones a imponer el
Articulo 32 establece:

Contra los actos de competencia desleal, incluida la
publicidad ilicita, podran ejercitarse las siguientes
acciones:

1.2 Accidn declarativa de deslealtad.

2. @ Accion de cesacion de la conducta desleal o de
prohibiciéon de su reiteracion futura. Asimismo, podré
ejercerse la accién de prohibicién, si la conducta todavia
no se ha puesto en practica.

3. 2 Accion de remocion de los efectos producidos por la
conducta desleal.

4. @ Accion de rectificacion de
engafosas, incorrectas o falsas.

5. @ Accion de resarcimiento de los dafios y perjuicios
ocasionados por la conducta desleal, si ha intervenido
dolo o culpa del agente.

6.2 Accion de enriquecimiento injusto, que so6lo
procederd cuando la conducta desleal lesione una
posicion juridica amparada por un derecho de exclusiva
u otra de analogo contenido econémico

Por su parte relacionado con las vias de proteccion, en
atencion a los ambitos de proteccion sefialados, el ambito
privado, contractual y legal solo se hace referencia
expresa, evidentemente al ser una ley de competencia
desleal, al ambito legal. Pero lo mas importante en este
punto es que, primero, no comenta sobre el ambito
contractual, ni el privado y ademas relativo al ambito
legal no remite a ningin otro cuerpo legal

las informaciones
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complementario.

Elementos de Comparacion

Pais : Colombia

Denominaciéon y Jerarquia
del cuerpo legal

Ley 256 de 1996 “"Ley de Competencia Desleal en
Colombia™
Ley

Entrada en vigor

18 de enero de 1996

Inclusion y contenido de
cuestiones introductorias

No las incluye

Objeto de Regulacion

En el Articulo 1 se establece el objeto de regulacion:
““Sin perjuicio de otras formas de proteccién, la presente
Ley tiene por objeto garantizar la libre y leal
competencia econdmica, mediante la prohibicion de
actos y conductas de competencia desleal, en beneficio
de todos los que participen en el mercado.”” Fijense en
los dos términos subrayados, como sucede en la
analizada ley de competencia desleal espafiola son
términos cardinales en la materia ““competencia”™ vy
““mercado””

Naturaleza Juridica de los
secretos empresariales

No hace referencia expresa. No obstante, el hecho de que
se regule en una ley de competencia desleal, siendo esta
una modalidad de la Propiedad Industrial, permite
colegir que su naturaleza es un bien inmaterial.

Terminologias  empleadas
para referirse a los secretos
empresariales

El Articulo 16 se encuentra bajo la denominacién
““violacion de secretos””. En el Articulo 16.1 se emplea
la expresion ““secretos industriales o de cualquier otra
especie de secretos empresariales” para referirse a la
figura objeto de estudio.

Requisitos estipulados en
materia de secretos
empresariales

En relacion a los requisitos configuradores de los
secretos empresariales estudiados, digase, caracter
oculto, interés de mantener el secreto y voluntad de
mantener el secreto, no hace referencia a ninguno de
ellos.

Definicion de los secretos
empresariales

No define lo que se entiende por secretos empresariales.

Clases que conforman los
secretos empresariales

No hace referencia expresa. No obstante, se puede
colegir, en atencion a la expresion contenida en el
Articulo 16.1""secretos industriales y otros tipos de
secretos empresariales™, que comprende a los secretos
industriales como una clase de los secretos
empresariales. Ademas, cuando refiere en la propia
expresion ““otros tipos de secretos empresariales” se
entiende que cobija otras clases de secretos empresariales
pero no expresa cuales.

Informaciones que pueden
constituir objeto de los
secretos empresariales

No hace referencia.

Transmision de los secretos
empresariales

No hace referencia expresa. Aungue, puede de alguna
manera colegirse, cuando hace alusion a la expresion
“"deber de reserva”” pues, como ha sido acotado
anteriormente en el Capitulo | epigrafe 1.3.8, este deber
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de reserva implica la relacion entre el poseedor del
secreto y un trabajador de este, mediante un contrato de
trabajo, o con un tercero, mediante un contrato de
licencia. Articulo 16

Extincion de los secretos

empresariales

No hace referencia expresa pero puede colegirse,
evidentemente, de su narrativa que constituyen los actos
violatorios de los secretos empresariales la forma de
extincion regulada. Articulos 16 y 18

Actos  constitutivos  de
violacion de los secretos
empresariales:  conductas
reguladas, formas de acceso,
requisitos configuradores.

En su Articulo 16 se estipula: “Se considera desleal la
divulgacion o explotacion, sin autorizacion de su titular,
de secretos industriales o de cualquiera otra clase de
secretos empresariales a los que se haya tenido acceso
legitimamente pero con deber de reserva, o
ilegitimamente, a consecuencia de algunas de las
conductas previstas en el inciso siguiente o en el
Articulo 18 de esta Ley.”” Como puede apreciarse este
Articulo 16 es casi idéntico al Articulo 13 de la ley de
competencia desleal espafiola analizada.

En ese sentido, se regula el acceso legitimo con deber de
reserva y el acceso ilegitimo como variantes de acceso.
Ademaés, en equiparacion a la referida ley de
competencia desleal espafiola analizada, no expresa las
conductas legitimas con deber de reserva que son
reguladas y sobre el acceso ilegitimo remite al Articulo
16.1 y al Articulo 18. El Articulo 16.1 regula las
conductas ilicitas de procedimientos analogos vy
espionaje, dos de las tres conductas ilicitas reguladas por
el Articulo 13 de la ley espafiola aquilatada. Luego, la
diferencia yace en que si bien la ley de competencia
desleal espafiola regula como tercera forma de acceso
ilegitimo la ““induccidn a la infraccion contractual™”, en
este caso, la ley de competencia desleal colombiana
remite al Articulo 18 donde se regula ““la violacién de
normas’””. Estipula el Articulo 18: “se considera desleal
la efectiva realizacion en el mercado de una ventaja
competitiva adquirida frente a los competidores mediante
la infraccion de una norma juridica.”

En el tercer parrafo del Articulo 16, igualmente en
idéntico sentido que la normativa espafola analizada, se
excluye en materia de violacion de secretos
empresariales los requisitos generales que debe poseer un
acto para ser considerado desleal, estos son, segun el
Articulo 2, que se realicen en el mercado y con fines
concurrenciales. En este punto, una segunda diferencia
en comparacion con la ley de competencia desleal
espafiola es que la analizada normativa colombiana
simplemente se dedica a excluir los requisitos generales
referidos pero no afiade ninguno en materia especifica de
secretos empresariales. Por tanto, segun la ley de
competencia desleal colombiana no es necesario en
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materia de secretos empresariales el requisito intencional
o cualquier otro adicional.

Finalmente, de la narrativa de los anteriores articulos se
puede colegir que las conductas reguladas son la
adquisicion, explotacion y divulgacion.

Las formas de acceso reguladas son el acceso legitimo
con deber de reserva y el acceso ilegitimo, en este punto
en igual sentido que la ley de competencia espafiola
analizada en materia de acceso legitimo regula las dos
conductas que pueden darse en esta sede, explotacién y
divulgacion y relacionado con el acceso ilegitimo solo
regula, en relacion a las conductas comentadas, la
adquisicién y afiade en esta sede un acto de competencia
desleal independiente y diferente del afiadido por la
legislacion espafiola pues si recordamos que aquella
integraba a este grupo la ““induccién a la infraccién
contractual™’, en el caso de la ley de competencia desleal
colombiana afiade la ““violacion de normas™ el cual
constituye, a su vez, un acto de competencia desleal
independiente.

En materia de requisitos en igual sentido que la
legislacion espafiola excluye en materia de violacién de
secretos los regulados por la norma de forma general
para todo acto tipico de competencia desleal, digase
realizacion en el mercado y fines concurrenciales pero la
diferencia yace en que no incluye ningln requisito
especifico en materia de violacion de secretos
empresariales como si lo hace Espafia.

Como puede apreciarse la legislacion colombiana en este
acapite establece una protecciéon casi idéntica de los
secretos empresariales en relacion a la ley 3 de 1991,
“"Ley de Competencia Desleal de Espafia.”” Existen dos
diferencias entre ambas legislaciones, primero, la ley de
competencia desleal colombiana no comprende la
intencion como un requisito adicional y exclusivo de los
secretos empresariales. En tanto, la ley de competencia
desleal espafiola si lo hace. En segundo lugar, si bien la
citada ley espafiola acoge como tercera forma de acceso
ilicito la ““induccion a la infraccion contractual™, la
referida ley colombiana, por su parte, establece como
tercera forma de acceso ilicito “"la violacion de normas””,
lo comdn en este sentido es que ambas conductas
constituyen en si mismas un acto de competencia desleal
independiente.

Proteccién de los secretos
empresariales: derecho de

reclamacion del poseedor
legitimo del secreto
empresarial, sanciones a

imponer, vias de proteccion.

Relacionado con el derecho de reclamacion de su
poseedor legitimo se puede colegir de lo dispuesto en el
Articulo 20 que el poseedor legitimo de los secretos
empresariales puede exigir la proteccion legal de los
mismos tanto previo a la violaciébn como luego de
acaecida esta. En ese sentido, estipula el Articulo 20:
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““Accion declarativa y de condena y Accion preventiva o
de prohibicion™. En relacion a la primera estipula: “el
afectado por actos de competencia desleal tendré accién
para que se declare judicialmente la ilegalidad de los
actos realizados y en consecuencia se le ordene al
infractor remover los efectos producidos por dichos actos
e indemnizar los perjuicios causados al demandante.”
Ademas, en relacion a la Accién Preventiva o de
Prohibicion se establece que “la persona que piense que
pueda resultar afectada por actos de competencia desleal,
tendra accion para solicitar al juez que evite la
realizacién de una conducta desleal que aun no se ha
perfeccionado, o que la prohiba aunque ain no se haya
producido dafio alguno.”

Sanciones a imponer: En relacion al citado Articulo 20
se aprecian las sanciones teniendo en cuenta los
momentos at supra sefialados. Asi, previo a la violacion
de los secretos empresariales establece como sancion la
prohibicién de la conducta. En tanto, luego de acaecido
el acto violatorio del secreto empresarial las sanciones
estipuladas son: remover los efectos producidos por
dichos actos e indemnizar los perjuicios causados.

Vias de Proteccion: En atencién a los ambitos de
proteccion sefialados, el ambito privado, contractual y
legal solo se hace referencia expresa, evidentemente al
ser una ley de competencia desleal, al ambito legal.
Ciertamente, lo méas importante en este punto es que no
comenta expresamente sobre el ambito contractual, ni el
privado y ademas en cuanto al &mbito legal no remite a
otra variante.

Elementos de Comparacion

Pais : Colombia

Denominacién y Jerarquia
del cuerpo legal

Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina
“Régimen Comun sobre Propiedad Industrial”

Convenio Internacional que funge como norma marco en
materia de Propiedad Industrial para los paises que
conforman la Comunidad Andina.

Entrada en vigor

14 de septiembre del 2000

Inclusion y contenido de
cuestiones introductorias

No las incluye

Objeto de Regulacion

No hace referencia expresa pero, atendiendo a la
denominacion y al contenido de dicha legislacion, se
entiende que el objeto de regulacién es ““establecer un
Régimen Comun sobre Propiedad Industrial.”

Naturaleza Juridica de los
secretos empresariales

No hace referencia expresa. Aunque, el hecho de que
esté destinado a regular modalidades de la Propiedad
Industrial permite asumir que incluye a los secretos
empresariales dentro de los bienes inmateriales.

Terminologias  empleadas
para referirse a los secretos
empresariales

La denominacién empleada es la de “secreto

empresarial”. Articulo 260
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Requisitos estipulados en
materia de secretos
empresariales

Sostiene literalmente los resefiados por el ADPIC
(OMC, 1994), articulo 39.2. Articulo 260 parrafo
segundo.

A dichos requisitos hay que agregarle lo dispuesto en el
Articulo 261: ““A los efectos de la presente Decision, no
se considerara como secreto empresarial aquella
informacion que deba ser divulgada por disposicién legal
0 por orden judicial.

No se considerara que entra al dominio publico o que es
divulgada por disposicién legal, aquella informacion que
sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona
que la posea, cuando la proporcione a efecto de obtener
licencias, permisos, autorizaciones, registros 0
cualesquiera otros actos de autoridad.””

Definicion de los secretos
empresariales

La definicién brindada es la siguiente “se considerara
como secreto empresarial cualquier informacion no
divulgada que una persona natural o juridica
legitimamente posea, que pueda usarse en alguna
actividad productiva, industrial o comercial y que sea
susceptible de transmitirse a un tercero”. Articulo 260

Conviene analizar la anterior definicién para colegir los
elementos tedricos que fueron tenidos en cuenta para su
conformacién. En materia de requisitos se comenta sobre
una posesion legitima. De la expresion “no divulgada” se
puede colegir que se hace alusion a los requisitos
caracter oculto y voluntad de mantener el secreto. No
parece hacer referencia al requisito de interés de
mantener el secreto en la definicion brindada, aunque,
esta cuestion queda salvada en el propio articulo cuando
en el parrafo siguiente establece los requisitos de los
secretos empresariales. Nota caracteristica resulta que si
bien comenta sobre las clases de secretos empresariales
empleando la expresion ““actividades industriales vy
comerciales”™ condiciona estas a su factibilidad de
transmision con lo cual excluye la tercera clase doctrinal
estudiada, la concerniente a ““ciertos aspectos de la
organizacion interna de la empresa” y cualquier otra
informacidn que no pueda ser susceptible de transmision.

Clases de secretos

empresariales

Segun lo dispuesto en el Articulo 260, péarrafo tercero,
el que posteriormente seré citado, se puede colegir como
clases de los secretos empresariales los secretos
industriales y los secretos comerciales.

Informaciones que pueden
constituir objeto de los
secretos empresariales

A tenor del Articulo 260 péarrafo tercero las
informaciones pueden estar referidas: ““a la naturaleza,
caracteristicas o finalidades de productos, a métodos o
procesos de producciébn o a medios o formas de
distribucion o comercializaciébn de productos o
prestacion de servicios, de forma tal que los secretos
empresariales se refieren a aplicaciones industriales y
comerciales.”
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Transmision de los secretos
empresariales

En el Articulo 264, primer parrafo, se comenta sobre la
posibilidad de transmision de los secretos empresariales.
Ademas, en el segundo parrafo del propio articulo se
establece la posible inclusion de clausulas de
confidencialidad en contratos que si bien no tienen la
funcion especifica de transmision de secretos
empresariales su contenido comprenda informacion de
este ambito. En relacion a lo anterior dispone el Articulo
264: “"Quien posea legitimamente un secreto empresarial
podra transmitir o autorizar el uso a un tercero. El tercero
autorizado tendra la obligacion de no divulgar el secreto
empresarial por ningin medio, salvo pacto en contrario
con quien le transmiti6 o autorizd el uso de dicho
secreto.

En los convenios en que se transmitan conocimientos
técnicos, asistencia técnica o provision de ingenieria
basica o de detalle, se podran establecer clausulas de
confidencialidad para proteger los secretos empresariales
alli contenidos, siempre y cuando las mismas no sean
contrarias a las normas sobre libre competencia. *”

Nota caracteristica es que dicha norma aprueba la
inclusién de estas clausulas con la condicion de que no
sean contrarias a las normas sobre libre competencia.
Articulo 264

Extincion de los secretos
empresariales

Se hace referencia a la extinciébn de los secretos
empresariales en el Articulo 263 cuando se sefiala que
:“la proteccion del secreto empresarial perdurard
mientras existan las condiciones establecidas en el
articulo 260.” Se esta indicado entonces, atendiendo a la
remision del citado Articulo 263 al también citado
Articulo 260, que el secreto empresarial se mantendra
como tal mientras posea los requisitos de caracter oculto,
interés en mantener el secreto y voluntad de mantener el
secreto.”

Actos  constitutivos  de
violacion de los secretos
empresariales:  conductas
reguladas, formas de acceso,
requisitos configuradores.

El Articulo 262 establece los actos constitutivos de
violacién de los secretos empresariales: “la divulgacion,
adquisicion o uso de tal secreto de manera contraria a las
practicas leales de comercio por parte de terceros”.
Dichas conductas se materializan en los siguientes actos,
segun el citado Articulo 262:

““a) explotar, sin autorizacion de su poseedor legitimo,
un secreto empresarial al que se ha tenido acceso con
sujecion a una obligacion de reserva resultante de una
relacion contractual o laboral,

b) comunicar o divulgar, sin autorizacion de su poseedor
legitimo, el secreto empresarial referido en el inciso a)
con el &nimo de obtener provecho propio o de un tercero
o0 de perjudicar a dicho poseedor;

c) adquirir un secreto empresarial por medios ilicitos o
contrarios a los usos comerciales u honestos;
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d) explotar, comunicar o divulgar un secreto empresarial
que se ha adquirido por los medios referidos en el inciso
c);

e) explotar un secreto empresarial que se ha obtenido de
otra persona, sabiendo o debiendo saber, que la persona
que lo comunico adquirié el secreto por los medios
referidos en el inciso ¢), 0 que no tenia autorizacién de
su poseedor legitimo para comunicarlo;

f) comunicar o divulgar el secreto empresarial obtenido
conforme al inciso e), en provecho propio o de un
tercero, o para perjudicar al poseedor legitimo del secreto
empresarial.”

De la anterior enumeracion taxativa de conductas
constitutivas de violacion de los secretos empresariales
se pueden ofrecer algunas consideraciones.

Asi, las conductas reguladas son adquisicion, utilizacién
y divulgacion.

Relativo a las variantes de acceso, regula el acceso
legitimo con deber de reserva y el acceso legitimo. En
ese sentido, la presente norma es mas completa que las
anteriores normativas analizadas, digase, las leyes de
competencia desleal espafiola y colombiana debido a que
en la anterior enumeracion hace referencia a todas las
variables de acceso legitimo con deber de reserva que
pueden suceder, a saber, explotacidon, narrada en el inciso
a) y divulgacion narrada en el inciso b). En tanto,
relacionado con el acceso ilegitimo regula las tres
conductas estudiadas, a saber, adquisicion, inciso c),
explotacion y comunicacion inciso d), y ademas afiade
otras dos posibles conductas en esta variante de acceso,
asi, en el inciso e) y f) regula la explotacion vy
divulgacidn respectivamente del tercero de mala fe.
Ademas, en parrafo aparte el citado Articulo 262 realiza
una enumeracion que no constituye un numerus clausus
sino que se ilustran a manera de ejemplo sobre los actos
en los que se puede materializar las referidas conductas
comentadas. En ese sentido, resefia las infracciones de
“espionaje industrial, el incumplimiento de un contrato u
otra obligacion, el abuso de confianza, la infidencia, el
incumplimiento de un deber de lealtad, o la instigacion a
realizar cualquiera de estos actos.”

Relativo a los requisitos configuradores, de acuerdo a lo
estipulado en el Articulo 265, se colige la necesidad de
conocimiento por parte del infractor de que esta
accediendo a un secreto empresarial y que tiene deber de
reserva para con él, es decir, esta observando el requisito
intencional solo en sede de acceso legitimo con deber de
reserva. Resefia dicho articulo: ~~ Toda persona que con
motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempefio
de su profesion o relacion de negocios, tenga acceso a un
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secreto empresarial sobre cuya confidencialidad se le
haya prevenido, debera abstenerse de usarlo o divulgarlo,
o0 de revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento
de la persona que posea dicho secreto o de su usuario
autorizado.”

Proteccion de los secretos
empresariales: derecho de

reclamacion del poseedor
legitimo del secreto
empresarial  sanciones a

imponer, vias de proteccion.

Relativo al derecho de reclamacion del poseedor legitimo
del secreto empresarial el Articulo 262 determina que
sujetos pueden ser objeto de proteccion ante la violacion
de los secretos empresariales, esto es “quien licitamente
tenga el control de un secreto empresarial.”

Sobre la sanciones a imponer, no las establece. En ese
sentido, atendiendo a lo dispuesto en el Articulo 276 las
sanciones y cualquier otra cuestion que no se regule en la
legislacion debera ser regulada por los paises miembros.
Asi dispone dicho articulo: “"Los asuntos sobre
Propiedad Industrial no comprendidos en la presente
Decision, serén regulados por las normas internas de los
Paises Miembros.”

Relativo a las vias de proteccidn recoge expresamente la
via contractual lo cual se puede comprender de la
narrativa de los Articulos 264 y 265. Disponen ambos
articulos:

Articulo 264: “"Quien posea legitimamente un secreto
empresarial podrd transmitir o autorizar el uso a un
tercero. El tercero autorizado tendra la obligacion de no
divulgar el secreto empresarial por ningun medio, salvo
pacto en contrario con quien le transmitié o autorizo el
uso de dicho secreto.””

En los convenios en que se transmitan conocimientos
técnicos, asistencia técnica o provision de ingenieria
basica o de detalle, se podran establecer clausulas de
confidencialidad para proteger los secretos empresariales
alli contenidos, siempre y cuando las mismas no sean
contrarias a las normas sobre libre competencia. *”
Articulo 265:toda persona que con motivo de su
trabajo, empleo, cargo, puesto, desempefio de su
profesion o relacion de negocios, tenga acceso a un
secreto empresarial sobre cuya confidencialidad se le
haya prevenido, debera abstenerse de usarlo o divulgarlo,
o de revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento
de la persona que posea dicho secreto o de su usuario
autorizado.””

Evidentemente, el &mbito legal lo regula y al ser una
norma marco remite a las normativas internas de los
paises miembros de la Comunidad Andina pero, de la
narrativa de su articulado, se puede colegir al tipo de
normativa interna que remite en materia de secretos
empresariales, a leyes de competencia desleal.

El &mbito privado no lo regula.

Elementos de Comparacion

Pais : Puerto Rico
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Denominacién y Jerarquia
del cuerpo legal

Ley 80 del 2011 ““Ley para la Proteccion de Secretos
Comerciales e Industriales™
Ley

Entrada en vigor

13 de junio del 2011

Inclusion y contenido de
cuestiones introductorias

En la legislacion analizada dicha parte se introduce bajo
la denominacion ““Exposicién de motivos.”” Llamativo
resulta que en la ley de competencia desleal de Esparia,
Unica norma de las hasta al momento analizadas que les
regula, en las nociones introductorias se presto especial
atencion a demostrar la necesidad de la implementacion
de la nueva legislacion ante lo obsoleto de las anteriores
normas en la materia producto de la nueva realidad
socio- economica (algo que constituye la generalidad en
cualquier legislacién), en cambio, la ley 80 del 2011 en
este acapite se concentra en referir las funciones,
contenido y definicién de los secretos empresariales.

De acuerdo a lo anterior, en primer lugar, se narra en la
referida parte introductoria de dicho cuerpo legal, las
diferentes funciones de la figura que se procede a
regular. En ese sentido, se resefia: “"Los Ilamados
secretos comerciales son Utiles para proteger una
invencién que sea patentable durante el proceso de
aplicacion para dicha patente, informacion que no es
objeto de una patente o, informacion que sencillamente
no se pueda patentizar, asi como procesos, métodos o
mecanismos.”” ““Exposicién de Motivos, primer
parrafo

Se puede notar, de la anterior narrativa, que solo esta
haciendo referencia a funciones especificas de los
secretos industriales. Luego, atendiendo a lo anterior,
resulta muy contradictorio que, por una parte, la Ley
lleve por nombre Secretos Comerciales e Industriales y
que luego, por otra parte, cuando se pretende comentar
las funciones de dicha figura, a la que como se indico,
previamente se denominé secreto industrial y comercial,
se le denomine meramente como secreto comercial y que
ademas en la descripcion de dichas funciones se comente
sobre funciones solo relacionadas con los secretos
industriales. Dicha diversidad terminoldgica desvirtia lo
regulado.

Seguidamente se comenta sobre su contenido, en ese
sentido se dispone: ““puede consistir en un proceso para
manufacturar, tratar o preservar materiales, una formula
0 receta, un proyecto o patrén para el desarrollo de
alguna maquinaria, o bien, simplemente una lista de
clientes especializados y constitutivos de un mercado
determinado que confieran alguna ventaja a su duefio
sobre sus competidores. “~“Exposicion de motivos™,
tercer parrafo

En este acapite si comprende a informacion tanto de
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caracter industrial como de caracter comercial.
Posteriormente se define a la figura que se pretende
regular, a la cual se denomina en esta definicion como
"“Secreto Comercial o Industrial™, lo cual se muestra en
armonia con la denominacion de la ley. La definicion
brindada es la siguiente: ““se considera un Secreto
Comercial o Industrial  cualquier informacion
confidencial que tiene un valor comercial o industrial y
que su duefio protege razonablemente para evitar su
divulgacion. Se  distinguen, porque usualmente no
requieren ser registrados o cumplir con alguna
formalidad para ser protegidos.”” Exposicion de
motivos™’, tercer parrafo

De la definicién expuesta se colige la inclusion en la
misma de los requisitos estipulados en el ADPIC (OMC,
1994), asi, el caracter oculto puede inferirse con la
expresion ““informacion confidencial.”” EIl requisito
referido al interés en el mantenimiento del secreto se
introduce con los términos ““que tiene un valor comercial
0 industrial””. Por ultimo, el requisito ““voluntad de
mantener el secreto”” se resefia con la expresion ““que su
duefio protege razonablemente para evitar su
divulgacién.”

Objeto de Regulacion

No lo refiere expresamente pero, de su denominacion y
contenido, se puede colegir que su objeto de regulacién
es la proteccion de Secretos Comerciales e Industriales.

Naturaleza Juridica de los
secretos empresariales

No lo refiere de forma expresa pero se puede colegir, de
lo estipulado, que entiende a los secretos empresariales
como bienes inmateriales.

Terminologias  empleadas
para referirse a los secretos
empresariales

Las denominaciones empleadas son ““Secreto Comercial
0 Industrial” 'y en ocasiones ““Secreto Comercial™”
meramente. Se repiten en toda la ley

Requisitos estipulados en
materia de secretos
empresariales

En el Articulo 3 se establecen los requisitos que debe
reunir un Secreto Comercial o Industrial para ser
considerado como tal. Los requisitos resefiados son:
““a) de la cual se deriva un valor econdémico
independiente, ya sea un valor actual o un valor
potencial, o una ventaja comercial, debido a que tal
informacion no es de conocimiento comdn o accesible
por medios apropiados por aquellas personas que pueden
obtener un beneficio pecuniario del uso o divulgacion de
dicha informacion; y b) que ha sido objeto de medidas
razonables de seguridad, segun las circunstancias, para
mantener su confidencialidad.”

De la interpretacion de los anteriores requisitos se puede
comprender que en el inciso a)se relacionan los
requisitos doctrinales ““caracter oculto”™ e ““interés de
mantener el secreto””. Por su parte, en el inciso b) se
resefia el requisito de voluntad de mantener el secreto.
Con lo cual se puede concluir en materia de requisitos
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que se hace referencia en dicha legislacion a los tres
requisitos doctrinales pero dos de ellos se integran
formando uno solo.

Definicion de los secretos
empresariales

La definicion brindada es la siguiente: ““se considera un
Secreto Comercial o Industrial cualquier informacion
confidencial que tiene un valor comercial o industrial y
que su duefio protege razonablemente para evitar su
divulgacion.”” ““Exposicion de motivos~ tercer
parrafo

Se puede apreciar que en la anterior definicion se tienen
en cuenta los siguientes elementos: en materia de
denominaciones se emplea la expresion ““Secreto
Comercial o Industrial.”” Relativo a los requisitos
doctrinales estudiados los comprende a los tres, es decir,
el caracter oculto puede ser deducido de las expresion
““informacién confidencial™”, el interés de mantener el
secreto puede ser deducido de la expresion ““valor
comercial o industrial”” y la voluntad de mantener el
secreto puede ser colegido de la expresion ““su duefio
protege razonablemente para evitar su divulgacion.””

Clases de secretos

empresariales

Se hace alusion en la normativa a los secretos
industriales y comerciales pero no emplea el término
secretos empresariales como figura genérica.

Informaciones que pueden
constituir objeto de los
secretos empresariales

Las informaciones a las que se refiere son: ““Puede
consistir en un proceso para manufacturar, tratar o
preservar materiales, una formula o receta, un proyecto o
patrén para el desarrollo de alguna maquinaria, o bien,
simplemente una lista de clientes especializados y
constitutivos de un mercado determinado que confieran
alguna ventaja a su duefio sobre sus competidores.”
""Exposicion de motivos™ Tercer parrafo

Transmision de los secretos
empresariales

No hace referencia expresa

Extincion de los secretos

empresariales

No hace referencia expresa pero se puede colegir, de su
articulado, que comprende como causal de extincion los
actos violatorios de los secretos empresariales.

Actos  constitutivos  de
violacion de los secretos
empresariales:  conductas
reguladas, formas de acceso,
requisitos configuradores.

En el Articulo 6 se establecen los actos violatorios de los
secretos empresariales estipulandose que: ““Cualquier
persona natural o juridica que se apropie indebidamente
de un Secreto Comercial respondera por los dafios
causados al duefio del mismo.”” Seguidamente se realiza
una enumeracion taxativa de las conductas que para los
efectos de dicha ley son apropiacion indebida. Estas
conductas son:

““a) la adquisicion de un Secreto Comercial de otro por
parte de una persona que conocia o debi6 haber conocido
que lo adquirio por medios inapropiados, ya sea directa o
indirectamente; o

b) la divulgacion o uso de un Secreto Comercial de otro,
sin autorizacién expresa o implicita, por una persona
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que:
i utiliz6 medios inapropiados para conocer el Secreto

Comercial; o

ii. al momento de la divulgacion o uso sabia o debio

haber sabido que el Secreto Comercial fue:

1. obtenido por medio de una persona que adquirié la

informacion utilizando medios inapropiados;

2. obtenido bajo circunstancias que dan lugar a un deber

de mantener su confidencialidad o limitar su uso;

3. obtenido por medio de una persona que tenia un deber

con el duefio del Secreto Comercial de mantener su

confidencialidad o de limitar su uso; o

4. conocido por accidente o error.

Atendiendo a las anteriores cuestiones se puede

comprender que las conductas reguladas son: la

adquisicion, explotacion y divulgacion. Ademas, las

formas de acceso reguladas son: el acceso legitimo con

debe de reserva y el acceso ilegitimo. Por su parte, en

materia de requisitos no estipula ninguno.

Proteccion de los secretos
empresariales: derecho de

reclamacion del poseedor
legitimo del secreto
empresarial, sanciones a

imponer, vias de proteccion.

En el Articulo 6 se estipula que ““cualquier persona
natural o juridica que se apropie indebidamente de un
Secreto Comercial respondera por los dafios causados al
duefio del mismo.

Los elementos a considerarse al otorgar dafios por
apropiacion indebida de un Secreto Comercial o
Industrial incluyen, pero no se limitan a:

a) pérdida de ganancia por parte del duefio de la
informacion;

b) valor de la suma que habria sido pagada a un
consultor para desarrollar la informacion;

c) depreciacion del valor de la informacién como
resultado de la divulgacién,

d) costos de desarrollo en el proceso de adquirir la
informacion; o

e) valor en el mercado de la informacion.””

Interesante resulta la inclusion en el Articulo 4 de
medidas precautorias en materia de  secretos
empresariales a las cuales denomina ““Medidas
Razonables de Seguridad™”. En el Articulo 4 se definen
estas medidas como: ““aquellas medidas cautelares que
se deberan tomar para limitar el acceso a la informacion
bajo circunstancias particulares. Se determinaran de
acuerdo a la previsibilidad de la conducta mediante la
cual el Secreto Comercial pueda ser obtenido y la
naturaleza del riesgo de que se dé tal conducta, asi como
a la relacion costo-beneficio entre la medida de
seguridad y el Secreto Comercial.”

Inmediatamente establece un conjunto de medidas que
pueden ser tomadas por el poseedor legitimo las cuales a
decir de la norma ““se incluyen pero no se limitan™
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permitiéndose, entonces, la toma de otras medidas. Las
medidas resefiadas son:

““a) no divulgar la informacién a individuos o entidades
no autorizadas a tener acceso a la misma;

b) limitar la cantidad de personas autorizadas a acceder
la informacion;

c) requerir a los empleados de la empresa autorizados a
acceder la informacion, el firmar acuerdos de
confidencialidad,;

d) guardar la informacion en un lugar separado de
cualquier otra informacion;

e) rotular la informacion como confidencial,

f) tomar medidas para impedir la reproduccion
indiscriminada de la informacion;

g) establecer medidas de control para el uso o acceso de
la informacion por parte de los empleados; o

h) implementar las  medidas  tecnoldgicamente
disponibles al publicar o transmitir la informacion a
través del Internet, incluyendo el uso de correo
electronico, péaginas en la red, foros de discusion y
cualquier otro medio que sea equivalente.”
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