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En el presente documento Analisis GA&P se examina la reciente Propuesta de Directiva sobre la
proteccion del Know-How

1. PRELIMINAR

Como es sabido, los derechos de propiedad in-
dustrial e intelectual constituyen un instrumen-
to fundamental para la proteccién de los resul-
tados de I+D+i. Sin embargo, junto a estos
derechos de exclusiva también juega un papel
fundamental el know-how, esto es, el manteni-
miento de determinada informacién en secreto,
como modo de garantizarse su goce exclusivo.

El Derecho de la Unién Europea ha venido pres-
tando especial atencién a la regulacién de los
derechos de propiedad industrial e intelectual,
tanto mediante la aprobacién de directivas ten-
dentes a la armonizacion de las legislaciones
nacionales, como mediante la creacion de titu-
los de propiedad industrial de la UE (marcas,
disefios, obtenciones, certificados complemen-
tarios de proteccion y, mas recientes, la paten-
te europea con efecto unitario). Sin embargo,
hasta el momento la Unién Europea no se ha
ocupado de la proteccidon juridica del secreto
empresarial.

Pues bien, precisamente para colmar esta lagu-
na el 28 de noviembre de 2013 se ha presen-
tado la “Propuesta de Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo relativa a la proteccién
del saber hacer y la informacion empresarial
no divulgados (secretos comerciales) contra
su obtencion, utilizacidon y divulgacion ilicitas”
[Documento COM (2013) 813 final- 2013/0402
(CoD)].

La Propuesta de Directiva se enmarca en el de-
seo de mejorar las condiciones que favorecen
la actividad empresarial innovadora. Es muy
significativo el siguiente parrafo de la Exposi-
cion de Motivos en el que se destaca la estrecha
vinculacién entre el secreto empresarial y los
derechos de propiedad industrial e intelectual.

“Cada DPI comienza con un secreto. Un escritor
no desvela la trama en la que trabaja (futuro
derecho de autor), un fabricante de automovi-
les no da a conocer los primeros esbozos de un
nuevo modelo de vehiculo (futuro disefio), una
empresa no revela los resultados preliminares
de sus experimentos tecnoldgicos (futura pa-
tente) ni la informacion relativa al lanzamiento
de un nuevo producto de marca (futura marca
comercial), etc. En la jerga juridica, la infor-
macion que se mantiene confidencial para pre-
servar ventajas competitivas se denomina «se-
creto comercial», «informacién no divulgada»,
«informacion empresarial de caracter confiden-
cial» o «saber hacer secreto». En los circulos
empresariales y académicos se utilizan a veces
otras denominaciones, como «saber hacer ex-
clusivo» o «tecnologia exclusiva».”

Con todo, la terminologia de “secreto comer-
cial” que usa la Propuesta de Directiva me
parece criticable, porque en rigor el calificati-
vo “comercial” deja fuera el secreto industrial
(aunque luego, como hemos de ver, la defini-
cion que da la Propuesta de Directiva del se-
creto comercial engloba también el secreto
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industrial). A mi juicio hubiera sido mas ade-
cuado referirse al “secreto empresarial”, deno-
minacién bajo la cual encaja el secreto comer-
cial y el secreto industrial.

Por lo demas, la Propuesta destaca la impor-
tancia del secreto para la proteccién de la inno-
vacién no tecnoldgica, en especial en el sector
servicios, que representa aproximadamente
el 70 % del PIB de la UE; y para las pequefias
y medianas empresas (PYME) y las empresas
de nueva creacion, que a menudo no tienen los
recursos humanos especializados ni la fortaleza
financiera necesaria para desarrollar, gestionar,
hacer cumplir y proteger los DPI.

Pues bien, sobre esta base la Propuesta preten-
de luchar contra la fragmentacion actual en la
regulacién nacional de la proteccion de los se-
cretos contra su utilizacidon o divulgacion ilicita,
y para ello se opta por la convergencia de los
remedios de Derecho civil nacionales en caso
de apropiacion indebida de secretos comercia-
les. En cambio, no se pretende establecer nor-
mas armonizadas en materia de cooperacion
judicial, competencia judicial o reconocimien-
to y ejecucién de las resoluciones en materia
civil y mercantil, ni tratar de la legislacion apli-
cable, cuestiones ya reguladas en otros textos
normativos de la UE.

EL CONCEPTO DE SECRETO COMERCIAL

El articulo 2 de la Propuesta de Directiva se en-
carga de definir el concepto de “secreto comer-
cial”, algo que varias legislaciones nacionales
de la UE -entre ellas la espafola- no hacen.
De este modo, la Propuesta establece que por
secreto se entendera “la informacion que reldna
todos los requisitos siguientes: a) sea secreta
en el sentido de que no sea, como cuerpo o en
la configuracidon y reunidn precisas de sus com-
ponentes, generalmente conocida ni facilmente
accesible para las personas pertenecientes a los
circulos en que normalmente se utilice el tipo
de informacion en cuestion; b) tenga un valor
comercial por su caracter secreto; c) haya sido
objeto de medidas razonables, en las circuns-
tancias, para mantenerla secreta, tomadas por
la persona que legalmente ejerza su control”.

Esta definicién incorpora los elementos esta-
blecidos en el art. 39 del Acuerdo ADPIC para
que una informacién no divulgada goce de
proteccion. Porque en efecto, el art, 39 ADPIC
dispone que al garantizar una proteccion eficaz
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contra la competencia desleal, de conformidad
con lo establecido en el articulo 10bis del Con-
venio de Paris (1967), los Miembros protege-
ran la informacién no divulgada. A tal efecto,
los Miembros del ADPIC, entre ellos la UE; se
comprometen a que las personas fisicas o ju-
ridicas puedan impedir que la informacién no
divulgada “que esté legitimamente bajo su
control se divulgue a terceros o sea adquirida
o utilizada por terceros sin su consentimien-
to de manera contraria a los usos comerciales
honestos, en la medida en que dicha infor-
macidn: a) sea secreta en el sentido de que
no sea, como cuerpo o en la configuracion y
reunién precisas de sus componentes, gene-
ralmente conocida ni facilmente accesible para
personas introducidas en los circulos en que
normalmente se utiliza el tipo de informacion
en cuestion; y b) tenga un valor comercial por
ser secreta; y c¢) haya sido objeto de me-
didas razonables, en las circunstancias, para
mantenerla secreta, tomadas por la persona
que legitimamente la controla”.

Estos mismos elementos definitorios del se-
creto que ahora se recogen en la Propuesta de
Directiva también vienen siendo reiterados por
la jurisprudencia espafola. Asi, por ejemplo, la
Sentencia num. 754/2005 de 21 octubre, del
Tribunal Supremo (Sala 12) (RJ 2005\8274) de-
fine el secreto como «conocimiento o conjunto
de conocimientos técnicos que no son de domi-
nio publico y que son necesarios para la fabrica-
cion o comercializacion de un producto, para la
prestacidon de un servicio o para la organizacién
de una unidad o dependencia empresarial, por
lo que procuran a quien los domina una venta-
ja sobre los competidores que se esfuerza en
conservar evitando su divulgacidon». Y segun la
Audiencia Provincial de Barcelona (seccién 152)
de 13 de julio de 2005 (AC 2006,267) “Se tra-
ta (...) de un conocimiento o informacion que
no es notoria; que tiene para la empresa un
valor econdmico, actual o potencial, por supo-
ner una ventaja para el empresario frente a los
competidores que la desconocen; y respecto de
la cual se adopten medidas razonables y apro-
piadas para preservarla o evitar su divulgacion,
tanto hacia el exterior, impidiendo que los ter-
ceros puedan acceder a la misma, como hacia
el interior, disponiendo lo necesario para que
solamente puedan acceder a ella Unicamente
empleados o colaboradores que por sus funcio-
nes en la organizacién empresarial deban co-
nocerla o manejarla, y siempre sometidos a un
deber de secreto”.



3. DELIMITACION DE LOS CASOS EN QUE ES

ILICITA LA OBTENCION, UTILIZACION Y
DIVULGACION DE SECRETOS

La Propuesta de Directiva, una vez definido el
concepto de secreto, se ocupa de establecer en
qué casos se considera licita y en qué casos
ilicita la obtencidn, utilizacion y divulgacién de
secretos. De este modo, el elemento clave para
que medie ilicitud es que se haga sin el con-
sentimiento del titular del secreto, y que medie
dolo o culpa.

Asi, segun el art. 3 de la Propuesta de Directi-
va, la obtencién de un secreto comercial sin el
consentimiento de su poseedor se considerara
ilicita cuando se lleve a cabo de forma delibe-
rada o con negligencia grave mediante: a) el
acceso no autorizado a, o la copia no autorizada
de, cualquier documento, objeto, material, sus-
tancia o fichero electrénico, legalmente bajo el
control del poseedor del secreto comercial, que
contenga el secreto comercial o a partir del cual
este se pueda deducir; b) robo; c) soborno; d)
engano; e) violacidn o induccién a la violacion
de un acuerdo de confidencialidad o cualquier
otra obligacion de mantener un secreto; f)
cualquier otro comportamiento que, en las cir-
cunstancias, se considere contraria a los usos
comerciales honestos.

Por lo que respecta a la utilizacién o divulgacién
de un secreto también existira comportamiento
ilicito cuando, sin el consentimiento de su po-
seedor, de forma deliberada o con negligencia
grave, utilice o divulge el secreto una persona
que cumple alguna de estas condiciones: a) ha
obtenido el secreto comercial de forma ilicita; b)
viola un acuerdo de confidencialidad o cualquier
otra obligacién de mantener el caracter secreto
del secreto comercial; c) viola una obligacién
contractual o de cualquier otra indole de limitar
la utilizacion del secreto comercial. Asimismo,
también se considera que incurre en utilizacion
o divulgaciodn ilicita quien, en el momento de su
utilizacion o divulgacién, supiera o debiera, en
las circunstancias, haber sabido que el secre-
to comercial se habia obtenido de otra perso-
na que lo utilizaba o divulgaba de forma ilicita;
asi como quien produce, oferta o comercializa,
consciente y deliberadamente bienes infracto-
res o quien importa, exporta o almacena estos
bienes con dichos fines.

En cambio, el art. 4 enumera los casos en
que se entendera que media una obtencion,
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utilizacién o divulgacion licitas de secretos.
Tal sucederd en los casos de descubrimiento
o creacién independiente; de ingenieria inver-
sa; de ejercicio del derecho de los represen-
tantes de los trabajadores a la informacién y
consulta, de conformidad con la legislacién o
las practicas nacionales y de la Unién; o de
cualquier otra practica que, en las circunstan-
cias, sea conforme a los usos comerciales ho-
nestos. Es evidente, por tanto, que la Directiva
no pretende crear ningun derecho de exclusiva
sobre el saber hacer o la informacién protegida
por el secreto. Simplemente se pretende impe-
dir los actos desleales de obtencion, divulga-
cion o utilizacion.

De igual modo, los Estados miembros garan-
tizardn que no se puedan solicitar medidas
de proteccién del secreto cuando la presunta
obtencion, utilizacién o divulgaciéon del secre-
to comercial se haya llevado a cabo en alguno
de estos casos: a) para hacer un uso legiti-
mo del derecho a la libertad de expresion y de
informacidon; b) con el fin de revelar un com-
portamiento impropio, irregularidad o activi-
dad ilicita, siempre que la presunta obtencidn,
utilizacion o divulgacién del secreto comercial
fueran necesarias para dicha revelacién y que
el demandado haya actuado en interés publico;
c) el secreto comercial ha sido divulgado por los
trabajadores a sus representantes en el marco
del ejercicio legitimo de sus funciones de repre-
sentacion; d) a efectos de cumplir una obliga-
cion no contractual; e) a efectos de proteger un
interés legitimo.

LAS MEDIDAS, PROCEDIMIENTOS Y REME-
DIOS

4.1. Consideraciones generales

La Propuesta de Directiva se ocupa de
obligar a los Estados de la UE a establecer
medidas, procedimientos y remedios (jus-
tos, no gravosos, efectivos y disuasorios)
para tutelar el secreto, que han de ser
aplicados de forma proporcionada, y den-
tro de un plazo de prescripcion que puede
oscilar entre uno y dos afios después de
la fecha en que la parte demandante ten-
ga conocimiento o tenga motivos para te-
ner conocimiento del Ultimo hecho que dé
lugar a la accién.

Especialmente interesante es la prevision
expresa de los casos en que la alegacion



de la infraccion de un secreto es abusiva
(algo que, como es sabido, sucede mu-
cho también con los derechos de PI). A
este respecto, el art. 6.2 de la Propuesta
dispone que los Estados miembros garan-
tizaran que, cuando las autoridades judi-
ciales competentes determinen que una
pretension relativa a la obtencién, divul-
gacion o utilizacidn ilicitas de un secreto
comercial es manifiestamente infundada
y se constate que la parte demandante
ha incoado el procedimiento judicial de
mala fe con el fin de retrasar o restrin-
gir de forma desleal el acceso al mercado
de la parte demandada o de intimidarla o
acosarla de cualquier otra forma, dichas
autoridades judiciales competentes estén
habilitadas para imponer sanciones a la
parte demandante; u ordenar la difusidon
de la informacién relativa a la decision
adoptada. Y estas medidas se entende-
ran sin perjuicio de la posibilidad de que
la parte demandada pueda reclamar una
indemnizacién por dafios y perjuicios, si el
Derecho nacional o el Derecho de la Unién
lo permiten.

También es muy relevante la obligacion
(recogida en el art. 8 de la Propuesta)
de que los Estados garanticen la preser-
vacién del caracter confidencial de los
secretos comerciales en el transcurso de
los procedimientos judiciales. En la ac-
tualidad no todos los Estados lo hacen y
eso retrae a los titulares del secreto de
acudir a los tribunales para solicitar su
tutela. Para evitarlo, la Propuesta dispo-
ne, entre otros extremos que los Estados
miembros garantizardn que las partes,
sus representantes legales, el personal
de los érganos jurisdiccionales, los testi-
gos, los peritos y cualquier otra persona
que participe en un procedimiento judi-
cial relativo a la obtencion, utilizacién o
divulgacion ilicitas de un secreto comer-
cial, o que tenga acceso a documentos
que formen parte de dicho procedimien-
to, no estén autorizados a utilizar o divul-
gar un secreto comercial 0 un presunto
secreto comercial del que hayan tenido
conocimiento a raiz de dicha participa-
cion o de dicho acceso.
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4.2. Medidas provisionales y cautelares

Segun la Propuesta de Directiva (art. 9),
los Estados miembros garantizardn que
las autoridades judiciales competentes
puedan, a instancia del poseedor del se-
creto comercial, ordenar cualquiera de las
siguientes medidas provisionales y cau-
telares contra el presunto infractor: a) el
cese 0, en su caso, la prohibicion de la uti-
lizacion o divulgacion del secreto comer-
cial, con cardcter provisional; b) la prohi-
bicién de producir, ofrecer, comercializar
o utilizar bienes infractores o de importar,
exportar o almacenar bienes infractores
a tales fines; c¢) la incautacién o la en-
trega de los presuntos bienes infractores,
incluidos los bienes importados, a fin de
impedir su introduccién o su circulacién
en el mercado.

Estas medidas se podran supeditar por las
autoridades judiciales a la aportacion por
el demandante de pruebas de que existe
un secreto comercial, de que la parte de-
mandante es su poseedor legitimo y de
que el secreto comercial ha sido obteni-
do de forma ilicita, de que el secreto co-
mercial esta siendo utilizado o divulgado
de forma ilicita o de que es inminente la
obtencion, utilizacidn o divulgacidn ilicitas
del secreto comercial. También se podran
sujetar a la constitucién por parte del de-
mandante de una fianza adecuada o ga-
rantia equivalente destinada s a asegurar
la eventual indemnizacién del perjuicio
sufrido por el demandado y, cuando pro-
ceda, por cualquier otra persona afectada
por las medidas. Y cuando las medidas
sean revocadas, las autoridades judiciales
competentes estaran facultadas para or-
denar a la parte demandante, a peticion
de la parte demandada o de un tercero
perjudicado, que proporcione a la parte
demandante o a un tercero perjudicado
una indemnizacion apropiada en repara-
cién de todo perjuicio causado por dichas
medidas.

De igual modo, los Estados miembros
garantizaran que las autoridades judi-
ciales puedan supeditar la continuacion



4.3.

de la obtencion, utilizacion o divulgacion
presuntamente ilicitas de un secreto co-
mercial a la constitucién de garantias que
puedan servir para indemnizar al posee-
dor del secreto comercial.

Medidas definitivas

La Propuesta también establece (articu-
los 11 y ss.) las medidas que podra adop-
tar la autoridad judicial cuando se cons-
tate la violacion de un secreto. Se trata:
a) el cese o, en su caso, la prohibicion
de la utilizacién o divulgacion del secreto
comercial; b) la prohibicién de producir,
ofrecer, comercializar o utilizar mercan-
cias infractoras o de importar, exportar o
almacenar mercancias infractoras a tales
fines; c) la adopcién de medidas correc-
tivas apropiadas en lo que respecta a los
bienes infractores (incluyendo una decla-
racion de infraccion; la recuperacion de
los bienes infractores que se encuentran
en el mercado; la eliminacion en los bie-
nes infractores de las caracteristicas en
que consiste la infraccion; la destruccion
de los bienes infractores o, en su caso,
su retirada del mercado, siempre que tal
accion no socave la proteccion del secre-
to comercial en cuestidn; la destruccion
total o parcial de cualquier documento,
objeto, material, sustancia o fichero elec-
trénico que contenga o implemente el se-
creto comercial o, en su caso, la entrega
al poseedor del secreto comercial de la
totalidad o parte de dichos documentos,
objetos, materiales, sustancias y ficheros
electrénicos).

Se prevé también (art. 13) la obligacién de
garantizar que las autoridades judiciales
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competentes, a instancia de la parte dam-
nificada, ordenen al infractor que supiera
o debiera haber sabido que estaba invo-
lucrandose en la obtencién, divulgaciéon o
utilizacion ilicitas de un secreto comercial
que pague a su poseedor una indemniza-
cién por dafios y perjuicios proporcional
al perjuicio realmente sufrido. A este res-
pecto, la Propuesta introduce los distintos
factores que podran ser considerados para
fijar el quantum de la indemnizacién. Se
remite asi a “todos los factores pertinen-
tes, como las consecuencias econdémicas
negativas, entre ellas el lucro cesante que
haya sufrido la parte damnificada, el enri-
quecimiento injusto obtenido por el infrac-
tor y, cuando proceda, elementos que no
sean de orden econdémico, como el perjui-
cio moral causado al poseedor por la ob-
tencién, utilizacién o divulgacidn ilicitas del
secreto comercial. No obstante, las autori-
dades judiciales competentes podran tam-
bién, en casos apropiados, fijar la indem-
nizacion por dafios y perjuicios en forma
de cantidad a tanto alzado, atendiendo a
elementos que incluiran, al menos, el im-
porte de los canones o derechos que se
habrian adeudado si el infractor hubiera
pedido autorizacion para utilizar el secreto
comercial en cuestion”.

En fin, se prevé también la publicacién
de las resoluciones judiciales (art. 14) y
la imposicion de sanciones a las partes,
a sus representantes legales y a cual-
quier otra persona que no cumpla o se
niegue a cumplir las medidas sobre pre-
servacion del secreto ene | transcurso de
procedimientos judiciales, sobre medidas
provisionales y cautelares y sobre reque-
rimientos y medidas correctivas
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