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Es ya largo el debate acerca de los secretos industriales
como forma de proteccién del conocimiento generado en
las empresas y su alternativa o complemento al proporcio-
nado por la Propiedad Industrial o Intelectual.

Ese know how u otros procesos, productos, formas de orga-
nizacion, etc. de las empresas mantenidos en secreto les con-
fieren una ventaja competitiva aunque no estén protegidos
de otro modo como pudiera ser una patente (u otra figura
registral), un contrato o un acuerdo de confidencialidad.

Es obvio que tales secretos deben estar a salvo de depre-
dadores en la jungla del conocimiento. Sin embargo la res-
puesta de los legisladores de los estados ha sido histérica-
mente dispar. De ahi que la Unidn Europea se haya puesto
manos a la obra propiciando una Directiva (Resolucion Le-
gislativa del Parlamento Europeo de 14 de abril de 2016)
con unos minimos armonizadores que los estados miem-
bros deben completar.

En su segundo considerando o exposicion de motivos esta-
blece que las empresas “utilizan la confidencialidad como
una herramienta de gestion de la competitividad empresa-
rial y de la innovacion en investigacion para proteger in-
formacion de muy diversa indole”. Sefiala ademas que las
Pymes “otorgan aun mds valor a los secretos comerciales y
dependen mds de ellos”.

Refiriéndose ademads a la nueva forma de relacidn que de-
nominamos Innovacién Abierta, investigacién colaborativa,
etc. los secretos comerciales desempefian un papel impor-
tante en la proteccién del intercambio de conocimiento en-
tre las empresas. Ello porque como sefiala el propio Henry
Chesbrough, “padre” del concepto de innovacion abierta,
sin seguridad no hay confianza. Esa confianza viene dada
por la proteccién via Propiedad Industrial e Intelectual y
también por el secreto comercial.

La Directiva pretende, ademas de armonizadora, ser tam-
bién disuasoria a la hora de reprimir conductas inadmisi-
bles que solemos conducir a través de los caminos de la
competencia desleal; que es preciso acreditar con eviden-
cias ya que quien la practica suele ser lo suficientemente
astuto como para dificultar en extremo una conclusion ter-
minante.

También es consciente el nuevo texto de que la perspecti-
va de perder la confidencialidad en el curso de un proceso

judicial disuade a sus poseedores de ejercitar acciones en
su defensa poniendo remedio a tan cierta conclusidon con
instrumentos tales como acceso restringido a la documen-
tacion, a las vistas, etc.

En su articulo primero sefiala, como apuntabamos mas arri-
ba, que los estados podran disponer una proteccién mas
amplia, pero no mas restrictiva.

Establece como conductas prohibidas la obtencidn, la utili-
zacion y la revelacion ilicita de secretos comerciales.

También advierte que no podrd invocarse la figura del se-
creto comercial para restringir la movilidad de los trabaja-
dores, limitar a éstos la utilizacidon de informacién que no
sea secreta ni tampoco el uso de su experiencia y compe-
tencias honestamente adquiridas. Resulta ello importante
porque habrd que tenerlo en cuenta a la hora de redactar
pactos de no concurrencia posterior a la finalizacién del
contrato que puedan considerarse desmesurados, asi como
la mera amenaza de persecucién al trabajador o a la em-
presa que le contrata invocando abusivamente que éste es
portador de secretos comerciales.

Se entiende a efectos de esta Directiva que un secreto co-
mercial es la informacidn que sea secreta en el sentido de
no ser generalmente conocida ni facilmente accesible por
las personas que se muevan en los circulos en que normal-
mente se utilice tal informacidn. Ha de tener ademds un
valor econdmico, aunque sea potencial y ha debido de ser
objeto de medidas razonables de proteccién y control.

Define la Directiva como “poseedor” del secreto a cual-
quier persona que legitimamente ejerza el control sobre un
secreto comercial.

Reputa como “infractor” a quien haya obtenido, utilizado o
revelado de forma ilicita un secreto.

Considera “mercancias infractoras” aquéllas cuyo disefio,
caracteristicas, funcionamiento, proceso de fabricaciéon o
comercializacién se beneficien de manera significativa de
secretos comerciales obtenidos, utilizados o revelados de
formailicita.

Ello no obstante, es claro que existen formas licitas de ac-
ceder a una informacién y lo serd cuando se haga por los
medios siguientes:
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2016 maiatza 250ZK. Informazio Agerkaria

OFICINA DESPACHO: Se alquila en el centro de Bil-
bao, muy préxima a los Juzgados y al Colegio de
Abogados, dispone de unos 20 m2. diafanos, es ex-
terior, con balcdn a la calle, soleada y en perfecto
estado de conservacion, calefaccion, red informa-
tica, “wifi”. Dispone de sala de espera y servicios

SE NECESITA ABOGADA/COLABORADORA para
despacho en Portugalete (relacion no laboral). Sin
gastos. Imprescindible tener un minimo de tres
afios de colegiacion. Interesadas llamar al telefo-
no 656416804.



e Descubrimiento o creacion por medios independientes

¢ Ingenieria inversa, esto es, la observacién, estudio,
desmontaje, o el ensayo de un producto u objeto que
esté licitamente en posesion de quien obtiene la in-
formacion sin estar sujeto a una obligacidn juridica-
mente vélida de limitar la obtencién del secreto.

e Elejercicio del derecho de informacidn de los trabaja-
dores conforme a Derecho

e Otras practicas que conforme al caso puedan repu-
tarse leales.

Sin embargo la obtencion de la informacion se considerara
ilicita cuando:

e El acceso no autorizado, asi como la apropiacién o la
copia -igualmente no autorizadas- de cualquier docu-
mento, objeto, material, sustancia o fichero electré-
nico que se encuentre legitimamente bajo el control
del poseedor del secreto.

e Cualquier otro comportamiento que, en las circuns-
tancias del caso, se considere contrario a unas practi-
cas comerciales leales.

La utilizacion o revelacion serdn ilicitas cuando concurra
ALGUNA de las siguientes circunstancias:

e Haber obtenido el secreto de forma ilicita (ver apar-
tado anterior anterior)

e Incumplir un acuerdo de confidencialidad o cualquier
otra obligacidon de no revelar el secreto comercial.

e Incumplir una obligacion contractual o de otra indole
de limitar la utilizacién del secreto.

Concluimos por tanto que un acuerdo de confidencialidad,
un contrato que la contemple, o unos protocolos de acceso
a materiales, areas, procesos o documentos...se convier-
ten en piezas basicas de proteccidn, pues del mismo modo
que la vulneracion de un acuerdo de confidencialidad no se
considera divulgacion que perjudique la obtencién de una
patente, lo mismo sucede en el caso de los secretos

La Directiva obliga a los estados a establecer medidas,
procedimientos y recursos para garantizar las acciones
precisas. Estos procedimientos habran de ser equitativos,
no innecesariamente complicados ni gravosos, ademas de
efectivos y disuasorios.

Para garantizar la efectividad y continuidad del secreto una
vez iniciado el procedimiento, los abogados, funcionarios,
testigos, peritos y, en general quienes intervengan en el
mismo, no estan autorizados a utilizar o revelar el secreto
aun después de acabado el proceso. Ello siempre que la re-
solucién que le ponga fin no establezca que no se reunian
las caracteristicas propias de un secreto conforme a esta
Directiva.

Igualmente se garantizard la restriccion de acceso a la docu-
mentacion, e incluso el acceso a las vistas. La propia resolu-
cidon tendra una version no confidencial y se ocultaran en la
misma los pasajes que contengan los secretos.

Las medidas provisionales cautelares son similares a las
que se contemplan en los procedimientos de Propiedad
Industrial (cese, prohibicién de utilizar, fabricar, ofrecer, al-
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macenar, importar, exportar) y para exigir su adopcion la
parte demandante aportara pruebas que razonablemente
permitan sostener con grado suficiente de certeza que exis-
te un secreto comercial, que el demandante lo posee y que
ha sido obtenido de forma ilicita o esta siendo utilizado o
revelado ilicitamente.

Las medidas que se adopten en su caso habran de ser pro-
porcionales, habiendo de estarse al valor, al interés publi-
co y de terceros, a las consecuencias, al comportamiento
del demandado vy, al igual que en las medidas propias de
procedimientos de Propiedad Industrial, se establecerd una
fianza o garantia que garantice una eventual indemnizacion
a la parte demandada.

También es cierto que estas medidas podran ser evitadas
por el demandado pagando una indemnizacion si acredita
que no sabia que el secreto tenia un origen ilicito, que las
medidas le causarian un perjuicio econdmico despropor-
cionado y que la indemnizacién pecuniaria resulta razona-
blemente satisfactoria. En todo caso no excederd del im-
porte de los cdnones o derechos que se habrian tenido que
pagar si se hubiera pedido autorizacién para utilizarlo. Con
ello llegamos a un ejercicio de valoracion de know how, de
secretos, de tecnologia...que nos lleve a un calculo de royal-
ties usualmente obtenidos mediante un enfoque de valora-
cidén de ingresos y practicando técnicas de royalty relief que
expertos en valoracion de intangibles pueden llevar a cabo.

La resolucion final deberd contener un pronunciamiento
pecuniario que contemple la indemnizacién por dafios y
perjuicios.

Para garantia de los trabajadores se podra limitar la respon-
sabilidad de éstos cuando no hayan actuado con intencio-
nalidad.

Se tendra en cuenta a la hora del calculo indemnizatorio
tanto los perjuicios econdmicos como el lucro cesante y el
enriquecimiento injusto del infractor; incluso contempla
también el dafio moral. Alternativamente se puede esta-
blecer un tanto alzado en que se incluyan al menos los ca-
nones o derechos que se habrian adeudado si el infractor
hubiese pedido autorizacion. Sobre el modo de llegar a esta
cifra mediante valoracién nos remitimos al comentario rea-
lizado mas arriba.

El articulo 16 de la Directiva establece que las sanciones
“deberan ser efectivas, proporcionales y disuasorias”. Es
por tanto voluntad del legislador la proteccion efectiva del
secreto y no la de poner precio a su vulneracion.

Con esta Directiva se completa el circulo de proteccion del
conocimiento formado por la Propiedad Industrial, la Com-
petencia Desleal y los secretos comerciales. Destacamos
que el legislador otorga proteccién al conocimiento gene-
rado en las empresas pues, como dice en su considerado
noveno, su no proteccidon “daria lugar a una asignacién
ineficiente de capital destinado a actividades innovadoras
que promuevan el crecimiento del mercado interior”.

Seran ahora las empresas quienes, sabiéndose protegidas
por la Ley, elegiran de la mano de sus asesores en la mate-
ria qué via de proteccion es la mas adecuada a su estrategia
en cada casoy, al igual que ocurre en temas de compliance,
habran de dotarse de procedimientos, instrumentos vy sis-
temas de proteccién del conocimiento. ®
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