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SECRETOS EMPRESARIALES

= Constituyen una de las formas mas primitivas de
proteccion del conocimiento.

» Juegan un papel fundamental en la proteccion del
conocimiento en el ambito de la |+D+i
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SECRETOS EMPRESARIALES

> ¢Qué se protege?
> ¢ Qué requisitos hay que cumplir?

» ¢ Durante cuanto tiempo se concede proteccion?
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Ley 1/2019, de 20 de febrero, de
Secretos Empresariales.
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LEY DE SECRETOS EMPRESARIALES

Transposicion de la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 8 de junio de 2016 relativa a la proteccion de los
conocimientos técnicos y la informacion empresarial no divulgados
(secretos comerciales) contra su obtencion, utilizacion y revelacion
ilicitas.

Esta Directiva pretende unificar las diferentes regulaciones de los
paises de la Union Europea con la finalidad de reforzar la seguridad
juridica para quienes optan por esta via de proteccion.
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LEY DE SECRETOS EMPRESARIALES

O Los REGLAMENTOS son directamente aplicables en cada estado miembro de la UE

O Las DIRECTIVAS son normas que establecen objetivos que deben cumplir los estados
miembros designados, sin embargo, corresponde a cada pais elaborar sus propias normas para
alcanzar esos objetivos.

> Los Estados miembros tenian de plazo hasta el DIA 9 DE JUNIO DE 2018 para su transposicion
a los ordenamientos internos. En Espana: Ley 1/2019, de 20 de febrero.

> LA DIRECTIVA DE SECRETOS COMERCIALES constituye un MARCO DE MINIMOS, estableciendo
una proteccion que puede ser ampliada por parte de los respectivos legisladores nacionales.
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SECRETOS EMPRESARIALES

Ley de Competencia Desleal. Articulo 13. Violacidn de secretos. Se considera desleal la
violacién de secretos empresariales.

Codigo Penal: Articulos 278, 279 y 280.
Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital: Art. 228. Administradores.

Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores: Art. 65. Miembros del comité de
empresa.
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SECRETOS EMPRESARIALES

Ley de Patentes. Articulo 21. Invenciones realizadas por el personal investigador de las
Universidades Publicas y de los Entes Publicos de Investigacion.

3. El organismo o la entidad publica, en el plazo de tres meses contados desde la
recepcion de la notificacion a que se refiere el apartado precedente, deberan
comunicar por escrito al autor o autores de la invencién su voluntad de mantener sus
derechos sobre la invencion, solicitando la correspondiente patente, o de considerarla
como secreto industrial reservandose el derecho de utilizacidon sobre la misma
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SECRETOS EMPRESARIALES

Hasta ahora los Tribunales habian acudido a la definicion recogida en el Acuerdo sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio “ADPIC”
(Anexo 1C del Convenio por el que se crea la Organizacion Mundial del Comercio, Ronda Uruguay
de 1994), cuyo articulo 39 concede proteccidén a aquella informacidon que cumpla los siguientes
requisitos:

a) sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuracién y reunidn
precisas 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;

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
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QUE SE ENTIENDE POR SECRETO
EMPRESARIAL

&



SECRETO EMPRESARIAL == TRADE SECRET

Secreto _comercial: informacion relativa a
clientes y proveedores, planes comerciales,
estudios o estrategias de mercado, entre otros.

SECRETO EMPRESARIAL

Secreto industrial: conocimientos técnicos ’
o cientificos sobre productos o
procedimientos.
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SECRETO EMPRESARIAL == TRADE SECRET

Secreto Secreto Secreto

comercial industrial empresarial
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CONTENIDO DE LA LEY
DE SECRETOS
EMPRESARIALES
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LEY DE SECRETOS EMPRESARIALES

Definicion (Articulo 1): Se considera SECRETO EMPRESARIAL cualquier informaciéon o
conocimiento, incluido el tecnologico, cientifico, industrial, comercial, organizativo o
financiero, que reuna las siguientes condiciones:

a) Ser secreto, en el sentido de que, en su conjunto o en la configuracién y reunién
precisas de sus componentes, no es generalmente conocido por las personas
pertenecientes a los circulos en que normalmente se utilice el tipo de informacién o
conocimiento en cuestion, ni facilmente accesible para ellas;

b) tener un valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto, y

c) haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo
en secreto.
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LEY DE SECRETOS EMPRESARIALES

REQUISITOS

1) SER SECRETO

2) TENER VALOR EMPRESARIAL (real o potencial):

CONSIDERANDO DE LA DIRECTIVA:

Cierta informacion tiene valor comercial cuando su obtencion, utilizacion o revelacion
ilicitas puedan perjudicar los intereses de la persona que ejerce legitimamente su
control, menoscabando su potencial cientifico y técnico, sus intereses empresariales o
financieros, sus posiciones estratégicas o su capacidad para competir
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LEY DE SECRETOS EMPRESARIALES

REQUISITOS

3) MEDIDAS RAZONABLES:

Ni en la Directiva ni en la Ley de Secretos Empresariales se indica qué medidas pueden
considerarse razonables, por lo que sera el propio titular quien determine cudles seran las
medidas razonables en cada caso, teniendo en cuenta las caracteristicas de su organizacion y el
tipo de informacién concreta que se quiera proteger. Luego seran nuestros Jueces y Tribunales
quienes se encargaran de decidir si aquellas medidas por las que optd el titular fueron o no las
adecuadas o razonables.

Medidas organizativas / Medidas juridicas / Medidas Fisicas / Medidas tecnolégicas
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LEY DE SECRETOS EMPRESARIALES

Articulo 2. Apartado 1

La obtencion se considera LICITA cuando se realice por alguno de los medios siguientes:

- El descubrimiento o la creacién independientes;
- La observacion, estudio, desmontaje o ensayo de un producto.

- El Derecho de los trabajadores y los representantes de los trabajadores a ser informados vy
consultados.

- Cualquier otra practica _que, en las circunstancias del caso, sea conforme a unas practicas
comerciales leales.
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LEY DE SECRETOS EMPRESARIALES

Articulo 1.2:

La proteccion se extiende frente a cualquier modalidad de
obtencion, utilizacion o revelacion del secreto que resulte ilicita o
tenga un origen ilicito.

AN
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|
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LEY DE SECRETOS EMPRESARIALES
NO ES UN DERECHO EXCLUSIVO

El SECRETO EMPRESARIAL no se configura como un derecho exclusivo (como es el caso de las
patentes), por lo que no podremos prohibir que un tercero utilice el conocimiento gue constituye
nuestro secreto empresarial si_aquel lo hubiera obtenido de forma auténoma o mediante la
observacion, estudio, desmontaje o ensayo de un producto.

La proteccién se establece frente a usos o divulgaciones del secreto empresarial realizados por
personas a las que hemos dado acceso a la informacion con la obligacion de guardar secreto, y
también frente al espionaje industrial, es decir, frente al acceso, apropiacién o copia no autorizadas.
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SECRETOS EMPRESARIALES

CONOCIMIENTO QUE PUEDE CONSTITUIR UN SECRETO EMPRESARIAL:

- ALGORITMOS;

- CODIGOS FUENTE, procesos que se aplican en programas informaticos
- PROCEDIMIENTOS DE OBTENCION DE UN PRODUCTO

- INFORMACION SOBRE ACTIVIDADES DE I+D

- CARACTERISTICAS TECNICO-BIOLOGICAS DE LOS PRODUCTOS

- CONDICIONES DE CULTIVO
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PATENTES vs SECRETOS
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PATENTES VS SECRETOS EMPRESARIALES

Los secretos seran una buena opcidn de proteccion cuando:

v La materia esté excluida de patentabilidad;
v’ Haya dificultad para detectar infracciones y entablar acciones judiciales;
v' Creemos que resultarad posible mantener en secreto la informaciéon por mas de 20

anos.

Habitualmente los secretos empresariales son concebidos como una alternativa de proteccion a las
patentes, sin embargo, en la mayoria de los supuestos sera mas bien un COMPLEMENTO A LA

PROTECCION.
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PATENTES VS SECRETOS EMPRESARIALES

VENTAJAS DE LA PROTECCION POR SECRETO

- Duracion. No existen limites temporales a diferencia de las patentes (20 afos). Su
proteccion durara hasta que deje de ser secreto.

- Se pueden recibir royalties de forma indefinida.

- Tienen un efecto inmediato, por no estar sujetas al tramite de registro y obedecer a
una situacion de hecho

- Coste. No existen pagos de registro ni anualidades o gastos de abogados o agentes, si
bien existiran gastos para mantener la informacion confidencial.

- No requieren de la presentacion de documentacion ante las oficinas de los distintos
paises para obtener proteccion.
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PATENTES VS SECRETOS EMPRESARIALES

VENTAJAS DE LA PROTECCION POR SECRETO

- No otorga derecho exclusivo. Los secretos empresariales no protegen contra el
descubrimiento independiente por otra persona, sélo contra |la apropiacion indebida
(o robo) de la informacidn. Si se divulga es accesible por todos.

- La ingenieria inversa puede permitir a terceros descubrir el secreto y usarlo sin
incurrir en responsabilidad.

- No existe ningun titulo que acredite la titularidad de la informacion.

- Una revelacion puede causar la pérdida de la condicion de secreto. No hay
divulgaciones inocuas.

- El ejercicio del derecho es mas débil. Mas sencillo probar una infraccion de patente
qgue la vulneracion de un secreto.

m PONS IP SECRETOS EMPRESARIALES



&

SECRETOS EMPRESARIALES
COMO OBJETO DE PROPIEDAD
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LEY DE SECRETOS EMPRESARIALES

EN ESPANA NO SOLO TRANSPONE EL CONTENIDO DE LA DIRECTIVA EUROPEA SINO QUE DA UN
PASO MAS Y ESTABLECE UNA REGULACION DEL SECRETO EMPRESARIAL COMO OBJETO DEL
DERECHO DE PROPIEDAD, CON UNA SERIE DE PREVISIONES CON RESPECTO A LA POSIBLE
COTITULARIDAD DEL SECRETO Y SU TRANSMISIBILIDAD (CESION O LICENCIA), EN PARTICULAR SI

SE ACOMETE MEDIANTE LICENCIA.
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LEY DE SECRETOS EMPRESARIALES

COTITULARIDAD. cada uno de los participes por si solo podra:

a) Explotar el secreto empresarial previa notificacidén a los demas cotitulares.

b) Realizar los actos necesarios para la conservacion del secreto empresarial como tal.

c) Ejercitar las acciones civiles y criminales en defensa del secreto empresarial, pero debera
notificarlo a los demas comuneros, a fin de que éstos puedan sumarse a las mismas,
contribuyendo en tal supuesto al pago de los gastos habidos. En todo caso, si la accidn resultase
util a la comunidad, todos los participes deberan contribuir al pago de dichos gastos.

La cesion del secreto empresarial o la concesidon de licencia a un tercero para explotarlo deberd
ser otorgada conjuntamente por todos los participes, a no ser que el érgano jurisdiccional por
razones de equidad, dadas las circunstancias del caso, faculte a alguno de ellos para realizar la
cesion o concesion mencionadas.
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LEY DE SECRETOS EMPRESARIALES

ESTO SIGNIFICA QUE EN UN PROYECTO COLABORATIVO DONDE EL
RESULTADO SEA UN DESARROLLO QUE QUERAMOS PROTEGER COMO
SECRETO EMPRESARIAL, SERA POSIBLE QUE HAYA UNA COTITULARIDAD
DEL MISMO

IMPORTANTE TENERLO EN CUENTA ESTO DESDE UN INICIO, PORQUE

UNA DIVULGACION O REVELACION IMPEDIRA LA PROTECCION POR ESTA
ViA.
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LEY DE SECRETOS EMPRESARIALES
LICENCIAS DE SECRETOS EMPRESARIALES.

1. El secreto empresarial puede ser objeto de licencia con el alcance objetivo, material, territorial
y temporal gue en cada caso se pacte. Salvo pacto en contrario, el titular de una licencia
contractual tendra derecho a realizar todos los actos que integran la utilizacién del secreto
empresarial.

2. La licencia puede ser exclusiva o no exclusiva. Se presumira que la licencia es no exclusiva y que
el licenciante puede otorgar otras licencias o utilizar por si mismo el secreto empresarial (...

3. El titular de una licencia contractual no podra cederla a terceros, ni conceder sublicencias, a no
ser que se hubiere convenido lo contrario.

4. El licenciatario o sublicenciatario estara obligado a adoptar las medidas necesarias para evitar la
violacion del secreto empresarial.
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ESTO SIGNIFICA QUE UN SECRETO EMPRESARIAL PODRA SER OBJETO DE
UN PROCESO DE TRANSFERENCIA, A UNA SPIN-OFF O A CUALQUIER
TERCERO TENGA LA CAPACIDAD DE LLEVAR A CABO SU EXPLOTACION.
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POR SU ATENCION!
amaya.mallea@ponsip.com

Q 91 700 76 00 9 info@ponsip.com o @pons_ip




