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Resumen

En los ultimos afios, los secretos empresariales han ido ganando importancia en el mundo de la
propiedad intelectual. En efecto, representan en la actualidad la forma de proteccion més
frecuentemente utilizada por las empresas en aras de proteger una ventaja competitiva. De ahi
la importancia de su correcta regulacion. El presente trabajo aborda un estudio comparado entre
la proteccidn del secreto empresarial en Espafia y Uruguay. Luego de definir lo que se entiende
por secretos empresariales y detallar su regulacion normativa, se realiza una aproximacion
critica de la Ley de Secretos Empresariales espafiola, en relacion al articulo 13 de la Ley de
Competencia Desleal. Finalmente, este estudio analiza detenidamente el ordenamiento juridico
uruguayo, sus lagunas en la materia, asi como las necesidades gue se plantean desde una atenta
observacion del mercado. Se aspira a promover el estudio, conocimiento y discusion del secreto
empresarial a nivel Uruguay a fin de que las informaciones que asi puedan catalogarse sean
utilizadas y protegidas de manera consciente y adecuada por sus poseedores legitimos y por los

entes publicos y privados como herramienta de productividad.

Palabras clave: Secreto empresarial, Acuerdo ADPIC, Directiva 2016/943 de la UE, Ley
espanola de Secretos Empresariales de 2019, Ley espafiola de Competencia Desleal,

Ordenamiento juridico uruguayo.



CONTENIDO

1.
2.
3.

PRELIIMINAR ..ottt ettt bbbttt bbbt b ettt 3
DEFINICION DEL CONCEPTO «SECRETO EMPRESARIALS .....c.ccoovviveieieieeieeieeis 5
PROTECCION JURIDICA DEL SECRETO EMPRESARIAL .......c.coceveverereereeree et 9
3.1, Proteccion juridica iNternacional............cccceiieiiiiiiiciecece e e 10
3.1.1.  Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Intelectual (CUP)..................... 10

3.1.2.  Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con
€l COMEICIO (ADPIC) ...ttt 11

3.2.  Proteccidn juridica a nivel comunitario - 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
informacién empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtencion, utilizacién y

FEVEIACION THICITAS ..vvveviie ettt st r et et eebe e b e tesre st et e e enes 12
3.3, Proteccion juridica N ESPAa .........cccceeeeriiiiciiii ittt s 14
3.3.1.  Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal............c.cccoerviiiiiiiiniinincnennn 14
3.3.2.  Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales...........cccoceevvevevivevieiieeneennenne. 17
4. A:NALISIS CRITICO RESPECTO DE LA OPORTUNIDAD Y ALCANCE DE LA LEY
ESPANOLA DE SECRETOS EMPRESARIALES ........oci it e 20
4.1.  Perspectiva comparada con respecto al concepto de Secreto empresarial ...........c.ccocooeeennns 20
4.2.  Perspectiva comparada con respecto al ambito de proteccion del secreto empresarial......... 23
4,21, CONAUCEAS TIICIEAS ...voveiiiieiiieiie e e et 23
O 0] [0 1 Tox v T3 SR 29
4.2.3.  Otras conductas excluidas de la proteccidn del secreto empresarial ............c.cccoeveneee. 31
4.3.  Perspectiva procesal de 18 LSE............ccooiiiiiiiiiiiieceee s 32
5. EL SECRETO EMPRESARIAL EN EL URUGUAYY ......ocoiiiiiiiiceiise e 34
5.1.  Los secretos empresariales en la regulacion penal ... 36
5.2.  Los secretos empresariales en la regulacion Civil.............ccooiiiiiici e 38
5.3.  Elacuerdo ADPIC y su aplicacion en el UrUgQUAY .........c.ccerurernernennenieenise e 40
5.3.1.  El Acuerdo ADPIC y la competencia desleal............c.ccoeoveiiiiiiiiiecieiece e 41
5.3.2.  EL Acuerdo ADPIC y la jurisprudencia uruguaya en la proteccion de la informacion no
divulgada. Sentencia 24/2007 del TAC 3. oo 43
5.3.3.  El Acuerdo ADPIC Y SUS OIF0S USOS........ccoveirereeieireereesreseessesseesessesssessesssessessesssessesses 46
5.4, Jurisprudencia sobre Secreto Empresarial en Uruguay ...........c.coererereinienisienieseneseseeeas 47
5.4.1.  Violacion de secretos empresariales con finalidad concurrencial .............ccccocvverennnne. 47
5.4.2.  Violacion de secretos empresariales sin finalidad concurrencial ..............c.ccoceeeviennne. 51
5.5.  Vacios legales del ordenamiento juridico uruguayo en materia de secretos empresariales .. 53
5.6. Uruguay y el mercado de 1a iNNOVACION ..........ccoceiiiiiiiiiieeee s 54
5.7.  Conveniencia de aprobar una ley nacional de secretos empresariales ..........cc.ccoccevevrverennnns 57
5.7.1.  Ley de secretos empresariales y su eventual incidencia en la Ley de Sociedades
(000 LT ol T 1 LSRR 58
(0] V101 I U151 [\ OO 60
7. BIBLIOGRAFIA ...ttt 62



1. PRELIMINAR

Actualmente, las empresas y organizaciones pueden utilizar diferentes medios para proteger su
informacidn valiosa o sensible: Recurrir a los derechos de propiedad industrial y a los derechos
de autor, asi como restringir por la via contractual el libre acceso a la informacion con el fin de

evitar su revelacion y difusion no autorizada.

En efecto, una misma invencién, obra o informacion podra ser susceptible de proteccién por
mas de una institucion o figura juridica en el ambito de la propiedad intelectual (entendida en
sentido amplio), siempre que ésta cumpla con los requisitos de cada uno de ellos®.

Cuando una empresa opta por restringir el libre acceso a cierta informacién para evitar su
divulgacidon y/o explotacion por terceros, esta recurriendo al instituto del secreto empresarial.
Es decir, esa informacion empresarial reservada -siempre que cumpla con una serie de
requisitos que mencionaremos mas adelante- engloba lo que se conoce como secretos
empresariales. Se trata de conocimientos técnicos (know-how) de caréacter industrial y/o
comercial y/o estratégico como, en general, de informacion empresarial de gran valor para las

organizaciones que no se han divulgado y que se quieren mantener confidenciales.

A diferencia de las patentes y de otros derechos de propiedad intelectual donde la inscripcion
en un registro especial (y la consiguiente publicidad derivada del mismo) resulta necesaria para
que nazca el derecho de exclusiva a favor del titular y pueda ejercerse, los secretos
empresariales utilizan la confidencialidad como herramienta de gestién de la competitividad
empresarial. Intrinsecamente puede que dichos conocimientos no sean de elevada complejidad,
lo que importa, al fin y al cabo, es que otorguen a su titular una ventaja competitiva de base
respecto de sus rivales en el mercado. En efecto, el valor de la informacion recae en el caracter
secreto de la misma, es este ultimo el que le otorga al titular del secreto empresarial una

exclusividad de hecho sobre el mismo.

En este sentido, cabe tener presente que todo tipo de informacion empresarial reservada es
susceptible de proteccion por el instituto del secreto empresarial. Dentro del género de
informacion empresarial podemos encontrar tanto invenciones patentables como invenciones

gue no cumplen los requisitos para ello.

! No hay ninguna norma a nivel de Derecho comprado que conozcamos que prohiba de manera general la
acumulacion de estos institutos.
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Si bien los institutos de la propiedad intelectual no suelen ser excluyentes entre si, hay ciertas
excepciones. A modo de ejemplo, una invencion patentable no podra ser protegida por el
derecho de patente y por el secreto empresarial a la vez puesto que que la patente requiere de
publicidad y esta publicidad es diametralmente opuesta al requisito de reserva (esencial para
que la informacién pueda ser protegida por el instituto del secreto empresarial). Sin embargo,
a pesar de que la patente y el secreto empresarial no podran convivir sobre una misma
invencion, es perfectamente factible (y coman ademas) que se recurra al secreto para proteger

diversas cuestiones accesorias que rodean a la invencion patentada.

Cabe destacar que el secreto empresarial es la forma de proteccion mas frecuentemente utilizada
por las empresas para proteger una ventaja competitiva, ventaja que se tendra frente a los
terceros que ignoran la informacion en cuestion®. Ello exige una tutela acorde a fin de garantizar
la sana competencia, la innovacién y la transferencia de conocimientos. Es asi que su proteccion

juridica se viene impulsando desde hace aproximadamente 25 afios, a saber:

(i) A nivel internacional, ya en 1995 entraba en vigor el Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (en adelante, por sus
siglas en castellano “ADPIC”) de la Organizacion Mundial del Comercio, cuya Parte

2da, Seccidn 7ma refiere a la proteccion de la informacién no divulgada.

(if) A nivel Union Europea se ha dictado la Directiva 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 (en adelante, la “Directiva™).

(iii) Finalmente, el 13 de marzo de 2019, entrd en vigor en Espafia la Ley de Secretos
Empresariales 1/2019, de 20 de febrero, mediante la cual se traspone la Directiva
2016/943 (en adelante, la “LSE”). Hasta el momento no habia una ley especifica que

regulara exclusivamente la proteccion de los secretos empresariales en Espafa sino que,

2 Conforme desarrollaremos mas adelante, cuando una empresa decide mantener en secreto determinada
informacion -adoptando las medidas necesarias para ello- suele ser porque esa informacion le aporta valor
competitivo. Se trata de informacién que la empresa no quiere que su competidor obtenga, pues eso le representaria
un perjuicio. A modo de ejemplo, esta informacion suele comprender: (i) la forma en la que la empresa lleva a
cabo su negocio; (ii) como se organiza internamente; (iii) bajo qué reglas; (iv) qué proyecciones de crecimiento
maneja; (v) informacion relativa a sus listados de clientes y proveedores; y/o (vi) listados de precios y método de
fijacion de los mismos.
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al igual que sucedia en la mayoria de los paises, la proteccion civil del mismo se
articulaba a través del Derecho contra la competencia desleal. Mas especificamente,
mediante el articulo 13 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (en
adelante, la “LCD”).

Uruguay, de su parte, se encuentra en una situacion bastante distante a la espafiola -y europea
en general- en tanto no solo carece de una regulacion especifica del secreto empresarial, sino
que la proteccion del mismo tampoco se ha articulado a través del Derecho contra la
competencia desleal en la medida que Uruguay no cuenta con una regulacion particular en este

ambito.

La cuestion fundamental objeto de esta investigacién es determinar si se encuentra justificada
en Uruguay la necesidad de adoptar una regulacion especifica de secretos empresariales de
acuerdo con los estandares comunitarios y espafiol. Para llegar a una conclusion al respecto se
parte de un detallado estudio sobre el secreto empresarial, su definicidn y su regulacion a traves
de normas internacionales, comunitarias y espafiolas. Asimismo, se pone énfasis en el analisis
critico de la LSE en comparacion con el anterior articulo 13 de la LCD. Andlisis que enriquecera
la discusion en caso de entenderse justificada la necesidad de una regulacion normativa del

secreto empresarial en el Uruguay.

2. DEFINICION DEL CONCEPTO «SECRETO EMPRESARIAL»

A los efectos de definir qué ha de entenderse por secreto empresarial utilizaremos como base
el concepto otorgado por el acuerdo ADPIC en su articulo 39.2, en la medida que éste define a
los secretos empresariales a través de una combinacion de requisitos que coinciden con los que
finalmente han sido incorporados tanto en la Directiva de la UE, como, por derivacion, en la
LSES.

En efecto, se define al secreto empresarial como toda informacion empresarial que: i) sea
secreta ii) tenga valor comercial y iii) respecto de la cual su titular haya adoptado medidas

razonables, segln las circunstancias, para salvaguardar su caracter secreto.

3 Hasta la aprobacion de la LSE no existia en el ordenamiento juridico espafiol definicion legal del secreto
empresarial y los tribunales aplicaban directamente el articulo 39.2 para colmar ese vacio. Entre ellas las sentencias
de la Audiencia Provincial (SAP) de Barcelona 64/2015 y 83/2015. Por su parte, en Uruguay la jurisprudencia ha
utilizado este concepto una sola vez mediante sentencia del Tribunal de Apelaciones (TAC) de 3er Turno, 24/2007.
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Siendo que el concepto de secreto empresarial adolece de cierta abstraccion y es dificil de

concretar, resulta oportuno profundizar en el alcance de los requisitos apenas mencionados:

En primer lugar, el objeto de un secreto empresarial ha de merecer la condicion de informacion
(entendida como un conjunto de datos que pueden pautarse y transmitirse)*. A su vez -y a pesar
de que ello no se haya especificado en el concepto normativo de secreto empresarial- no ha de
ser cualquier informacion, sino que dicha informacion debe estar relacionada con la empresa®.
En consecuencia, es susceptible de merecer la condicién de secreto empresarial toda
informacién relativa a alguna de las esferas de la empresa, y ello comprende no solamente la
esfera técnico-productiva®, sino también, entre otras y principalmente la esfera comercial,

organizativa, logistica o financiera’.

En segundo lugar, para que dicha informacion pueda constituir un secreto empresarial debe
tener, como es l6gico, caracter confidencial (es decir, que no esté en el dominio publico). Este
es, de hecho, el rasgo esencial sobre el que se construye todo el sistema de proteccion de los
secretos empresariales, pues es este elemento de la informacion el que asegura que ésta confiera
a su titular una ventaja competitiva frente a quienes carecen de ella®. Se podria decir, entonces,
que su valor radica precisamente en ese rasgo de inaccesibilidad por parte de terceros®. Cabe
destacar aqui, ademas, que es unanimemente aceptada la idea de que el caréacter secreto exigido
a la informacion no debe concebirse en terminos absolutos (que solo sea conocida por el titular),

sino relativos'® (también, pues, por terceros que cuenten con la confianza y autorizacion de

4 Este elemento permite deducir dos cosas: (i) que quedan fuera del concepto de secreto empresarial las habilidades
y cualidades subjetivas intrinsecas de un sujeto (skill & knowledge) y (ii) que el secreto consiste precisamente en
ese elemento inmaterial y no en el soporte corpéreo de la informacién.

5 Asi lo exigen, explicita e implicitamente, en Espafia: Gomez Segade, J.A. (1974). El secreto industrial (Know-
How): concepto y proteccion. Tecnos. pp. 120 y 121; Portellano, P. (1997). Proteccién de informacién no
divulgada. En J.L. Iglesias (dir.), Los derechos de propiedad industrial en la Organizacion Mundial del Comercio,
T.1, IDEL. p. 341; Massaguer, J. (1999). Comentario a la Ley de Competencia Desleal. Civitas. p. 387.

6\/. SAP Castellon de la Plana 165/2014; SAP Madrid 142/2014
V. SAP Madrid 338/2011 y 105/2012; SAP Barcelona 12269/2005 y 25/2016.

8 Suriol A. (2009). El secreto empresarial: Un estudio del articulo 13 de la Ley de Competencia Desleal. Civitas.
p. 122.

° A diferencia de lo que sucede por ejemplo con los derechos de patente, donde el valor de la informacion recae
en la exclusividad de derecho que le otorga la inscripcién y publicidad, para los secretos empresariales el valor de
la informacion se encuentra estrictamente vinculado a la permanencia en secreto de la misma, pues es esta reserva
la que le confiere al titular una exclusividad de hecho sobre la informacién.

10 Massaguer, J. (1999). Comentario a la Ley de Competencia Desleal. Civitas. p.388; Suiiol, A. (2009). El secreto
empresarial: Un estudio del articulo 13 de la Ley de Competencia Desleal. Civitas. p. 126;
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aquel). Asimismo, tratandose del elemento fundamental, la normativa ha proporcionado dos
criterios para determinar cuando una informacién debe considerarse secreta, a saber: (i) que la
informacion no sea generalmente conocida y (ii) que la informacion no sea accesible!, como
cuerpo o en la configuracion y reunion precisas de sus componentes'?, para aquellas personas

pertenecientes a los circulos en que normalmente se utilice el tipo de informacion en cuestion.

En tercer lugar, la informacion debe tener “valor comercial”. Pese a la escasa fortuna del
termino empleado por el acuerdo ADPIC -y reiterado por la Directiva y LSE- ese “valor
comercial” debe interpretarse como “valor competitivo”, es decir, como la ventaja competitiva
actual o potencial que la informacion otorga a su titular'. A su vez, y como se sigue de la
nocion de secreto empresarial que hemos reproducido, el valor comercial de la informacion
deriva o es consecuencia del caracter secreto de la misma# y se identifica con la ventaja que la

empresa que posee la informacion disfruta sobre las que no la poseen®®.

Sin embargo, resulta algo paradéjico que el legislador establezca el valor comercial de la
informacion como un requisito “autonomo” pero, a su vez, lo relacione con un requisito
anterior: el caracter secreto de la informacion. En efecto, de la literalidad de la norma puede
deducirse que el requisito del valor comercial y el caracter secreto de la informacion no son

exigencias autonomas, sino que este ltimo es presupuesto del primero.l® En consecuencia,

11 Mas precisamente, que el circulo de interesados (actuales o potenciales) no puedan acceder a ella por medios
licitos sin invertir una cantidad significativa de recursos en términos de tiempo, esfuerzo o coste. En este sentido:
Sufiol, A. (1 de abril, 2016). Los secretos empresariales: Concepto y fundamento de su proteccion (I). Almacén de
Derecho.

12 Es decir, con independencia de que los concretos elementos que la integran - individualmente atendidos - tengan
0 Nno caracter reservado.

13 Asi lo advirtié la doctrina espafiola: Gomez Segade, J.A. (1974). El Secreto industrial (Know-How): concepto
y proteccion, Tecnos. Y asi es como se ha interpretado ese requisito en el marco del articulo 39.2 ADPIC:
Portellano, P. (1997). Proteccion de informacién no divulgada. En J. L. Iglesias (dir.), Los derechos de propiedad
industrial en la organizacién Mundial del Comercio. T. I. IDEI. p. 345; Massaguer, J. (1999). Comentario a la
Ley de Competencia Desleal. Civitas. pp. 387-389

14 Esta conclusion se encuentra respaldada por la propia construccién normativa del concepto de secreto en tanto

”

el articulo 39.2 dispone en su literal b): “tenga un valor comercial por ser secreta”.

15 En suma, el valor de una informacién deriva precisamente de su conocimiento por el titular y el paralelo
desconocimiento de la misma por parte de los terceros interesados en ella.

16 A esta postura se le ha denominado “Interrelacion estricta entre el caracter secreto de la informacion y su valor
empresarial”. Suiiol, A. (28 de febrero, 2020). El valor de un secreto empresarial. Almacén de Derecho.

La misma no esta exenta de inconvenientes, pues afirmar la interrelacion estricta entre el caracter secreto de la
informacion y su valor comercial: (i) vacia de sentido el requisito de que la informacién tenga valor comercial y
(ii) permite asumir que cualquier informacién, en tanto secreta, pueda constituir secreto empresarial,
contradiciendo el Considerando 14 de la Directiva de la UE que excluye de la nocién de secreto empresarial a las
informaciones triviales o de escasa importancia.
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entendemos que este requisito, si bien no es estrictamente necesario, sirve para confirmar la
idea ya esbozada de que la informacién susceptible de constituir un secreto ha de tener
naturaleza empresarial. Bajo esta postura, la proteccion juridica del secreto empresarial se
activara entonces por el simple hecho de que esa informacidn sea secreta (es decir, que no sea
facilmente accesible por terceros interesados) y, ademas, su titular satisfaga el altimo requisito:
adoptar medidas de proteccion razonables para conservar su caracter secreto. Medidas que, a
su vez, constituyen una presuncion relativa de que la informacidn tiene valor competitivo para
su titular, pues parece razonable asumir que nadie esta dispuesto a invertir sus recursos en

proteger una informacion que no considera valiosa.'’

Finalmente, para que la informacion pueda ostentar la calificacion de secreto empresarial, su
titular debe haber adoptado medidas que, segun las circunstancias del caso, sean razonables

para conservar su natu raleza reservada.

La normativa no proporciona criterios para determinar el estandar de razonabilidad de las
referidas medidas, la cual se evaluara en el caso concreto, en funcién de las circunstancias
particulares. Asi las cosas, corresponde diferenciar -a los efectos de determinar el grado de
razonabilidad exigido- dos esferas de proteccion del secreto®: (i) la esfera interna®® y (ii) la
esfera externa, que protege la informacién de terceras personas que la desconocen. Asi, en el
ambito de la esfera interna, el titular del secreto suele adoptar medidas de proteccién como la
implementacion de relaciones confidenciales?. Esto se cumple principalmente a través de la
suscripcion de acuerdos de confidencialidad, de no divulgacion (NDA), asi como pactos de no
competencia, a pesar de que existen disposicidnes legales que someten a los trabajadores por

cuenta ajena a similares obligaciones?!. Tanto estas medidas, como la limitacion al acceso de

17 En consecuencia, sera muy dificil encontrar en la practica informacion empresarial reservada y respecto a la que
se hayan tomado medidas razonables para mantenerla en secreto que, a su vez, sea irrelevante o trivial.

18 Sufiol, A. (1 de abril, 2016). Los secretos empresariales: Concepto y fundamento de su proteccion (1). Almacén
de Derecho.

19 Entendida como aquella en la que se protege el caracter reservado de la informacion frente a sujetos que son
parte de la empresa y conocen la informacién porque les fue comunicada por su titular.

20 La suscripcion de pactos de confidencialidad no es obligatoria. No obstante, su exigencia por parte de la empresa
tiene diversas ventajas: (i) define como secreta la informacion objeto del pacto; (ii) permite identificar con
precision la informacion que tienen la condicion de secreta y (iii) contribuye de manera significativa a evidenciar
que se han establecido medidas razonables para conservar la naturaleza reservada de la informacion.

21 En Espaiia, el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, exige al trabajador los deberes de buena fe en su articulo 5 apartado (a), o el
deber de no competir durante un determinado periodo tras la finalizacion de un contrato, en el articulo 21. Sin
embargo, a pesar de que estas disposiciones, los tribunales espafioles han exigido la existencia de un acuerdo de

8



la informacion a quienes precisan conocerla, se consideran razonables en el &ambito de la esfera

interna.

Con respecto a la esfera externa de proteccion, se entiende que, en aras de cumplir con el
requisito de razonabilidad, no es necesario que el titular de la informacién haya adoptado toda
medida posible, ni que éstas guarden una proporcién con el valor que tiene la informacion, ni
en fin, que se adopten medidas heroicas o extraordinarias?®. En efecto, la resolucion a esta
cuestion pasa por reconocer la finalidad informadora de las medidas de proteccién. Asi, se ha
entendido que sera suficiente cuando el titular adopte medidas técnicas y/o juridicas que, a la
vista de la naturaleza de la concreta informacion, la dimension y recursos financieros de la
empresa asi como los habitos del sector, pongan de manifiesto su caracter secreto, ya sea porque
restringen el acceso a personas no autorizadas, ya sea porque evidencian claramente de

cualquier otro modo que la informacion tiene esa naturaleza?®.

El proximo capitulo se dedica a precisar el marco normativo con el que cuenta el secreto

empresarial a nivel internacional, comunitario y principalmente espafiol.

3. PROTECCION JURIDICA DEL SECRETO EMPRESARIAL

La mayoria de los ordenamientos vigentes cuentan con sistemas de proteccion juridica de los

secretos empresariales, aunque estos pueden ser de muy diversa indole.

En primer lugar, la mayoria de los ordenamientos sustentan la proteccion juridica del secreto

empresarial tanto en normas penales como en normas de Derecho mercantil.

En segundo lugar -y cifiéndonos al &mbito del Derecho privado- encontramos normas que
protegen al secreto empresarial de manera indirecta como es el caso de las normas de
responsabilidad civil extracontractual o contractual que suelen encontrarse en los Cadigos

Civiles nacionales.

confidencialidad en el contrato entre un empleador y un empleado, para acusar al empleado de un comportamiento
ilicito en términos de secretos comerciales, manteniendo asi un mayor nivel de seguridad juridica en las relaciones
laborales.

22 Sufiol, A. (1 de abril, 2016). Los secretos empresariales: Concepto y fundamento de su proteccion (1). Almacén
de Derecho.

23 Sufiol, A. (1 de abril, 2016). Los secretos empresariales: Concepto y fundamento de su proteccion (1). Almacén
de Derecho.
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En tercer lugar, algunos ordenamientos protegen los secretos empresariales a través de una
norma especial y otros lo hacen a través de normas generales. En efecto, hace aproximadamente
una década, la mayoria de los ordenamientos juridicos del entorno europeo construian la
proteccion directa del secreto empresarial sobre una norma de caracter general como la Ley de
competencia desleal?. En los Gltimos afios, sin embargo, muchos paises han seguido el modelo
estadounidense®, protegiendo a los secretos empresariales a través de una ley especificamente

disefiada para ello.

A pesar de la diversidad de modelos que pueden encontrarse, todos ellos comparten una nota
comun: no otorgan al titular del secreto empresarial un derecho de exclusiva sobre la
informacidn objeto del secreto, sino que meramente lo protegen frente a la divulgacion y/o
explotacion por quienes estan obligados a mantenerlo en reserva o por agquellos que lo han

adquirido ilicitamente?®.

3.1. Proteccién juridica internacional

Bajo este subcapitulo haremos referencia a los principales textos normativos internacionales -
aprobados tanto por Espafia como por Uruguay- con incidencia en la proteccién juridica de los

secretos empresariales.

3.1.1. Convenio de Paris para la Proteccidon de la Propiedad Intelectual (CUP)

En primer lugar, debe mencionarse el Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad
Intelectual de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (en adelante, “CUP”), de
20 de marzo de 1883%’. Este convenio establece que la proteccion de la propiedad industrial

24 Entre los paises que han dispuesto la proteccion de los secretos empresariales en este sector del ordenamiento,
pueden distinguirse 3 situaciones: (i) aquellos que anclan su defensa en un precepto que tipificaba especificamente
la violacion de secretos empresariales como acto de competencia desleal (era el caso de Espafia antes de la LSE,
Suiza, Finlandia, Dinamarca y Hungria); (ii) otros articulan la proteccion del secreto a través de la clausula general
que prohibe los actos de competencia desleal (era el caso de Italia) y (iii) finalmente, hay ordenamientos que se
servian de la clausula general de responsabilidad civil extracontractual para edificar la proteccion de los secretos
empresariales (Francia, Bélgica y Holanda). Es decir, consideran la violacion de secretos empresariales como un
acto desleal sobre la base de ciertos articulos en sede de responsabilidad extracontractual.

%5 V. Uniform Trade Secrets Act (UTSA), ley modelo estadounidense que ofrece proteccidn al titular del trade
secret frente a su adquisicién, divulgacion o explotacién por un tercero bajo determinadas circunstancias.

% Sufiol, A. (2009). El secreto empresarial: Un estudio del articulo 13 de la Ley de Competencia Desleal. Civitas.
p. 34.

27 Entro en vigor en Espafia, el 7 de julio de 1884 y en Uruguay el 18 de marzo de 1967. Por su parte, Uruguay lo
ha aprobado mediante Decreto Ley 14.910.
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tiene por objeto, entre otras cosas, la represion de la competencia desleal. Si bien la proteccion
de los secretos empresariales no se abordd de manera explicita en este Convenio, ésta se ha
entendido incluida en la clausula general prohibitiva de actos de competencia desleal contenida

en el articulo 10bis?.

Finalmente, la aprobacion del ADPIC ha absorbido el protagonismo en esta materia a nivel
internacional en la medida que no solo es posterior, sino que aborda especificamente la

proteccion de los secretos empresariales.

3.1.2. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (ADPIC)

Este acuerdo constituye el Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se crea la
Organizacion Mundial del Comercio (en adelante, “OMC”) firmado en Marrakech, Marruecos,
el 15 de abril de 1994. Fue en funcién de la trascendencia de la propiedad intelectual en el
comercio internacional que se decidié incorporar al Acuerdo de Marrakech un anexo con el
acuerdo ADPIC, en tanto éste procura uniformar la legislacion en materia de propiedad
intelectual (derechos de autor, marcas, secretos comerciales, patentes) entre los paises de la
OMC?, En efecto, el ADPIC es obligatorio para todos los miembros de la OMC?,

Este acuerdo incorpora a los secretos empresariales entre las modalidades de propiedad
intelectual. Asi, bajo la referencia de “proteccion de la informacién no divulgada”, el articulo

39 del ADPIC aborda la defensa de la informaciéon secreta relacionada con la empresa.

28 El mencionado articulo reza: “... 2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario
a los usos honestos en materia industrial o comercial. 3)En particular deberdn prohibirse: 1. cualquier acto capaz
de crear una confusién, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad
industrial o comercial de un competidor; 2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de
desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 3. las
indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al piblico a error sobre
la naturaleza, el modo de fabricacion, las caracteristicas, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos .

29 |os asuntos relacionados con la propiedad intelectual fueron incorporados a las negociaciones multilaterales de
la Ronda Uruguay llevada a cabo entre 1986 y 1994. Negociaciones que finalizaron el 15 de abril de 1994, con la
suscripcion del Acuerdo de Marrakech, por el que se establecio la Organizacion Mundial del Comercio.

30 \er articulo 2.2 del Acuerdo de Marrakech.
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Por virtud de este articulo, los estados miembros se comprometen a otorgar a las personas
fisicas y juridicas, una tutela eficaz frente a la adquisicion®!, divulgacion® y explotacion® de
secretos empresariales (informacion no divulgada) de manera contraria a los usos comerciales

honestos.

Las caracteristicas que debe tener la informacién no divulgada para ser protegida a través de
este Acuerdo ya han sido comentadas al definir los secretos comerciales, por lo que basta con
comentar aqui que este acuerdo constituy6 un paso fundamental en la proteccion de los secretos
empresariales, siendo el primer precepto de Derecho internacional que establece,
explicitamente, unos estandares minimos para su proteccion. Al mismo quedaron vinculados
mas de 134 estados, entre ellos Espafia y Uruguay desde el 1ro de enero de 1995. A su vez, el
ADPIC constituye derecho positivo en Uruguay desde 1994 al haber sido aprobado por el
Decreto Ley 16671.

Finalmente, corresponde mencionar que el ADPIC es un acuerdo de minimos y, por lo tanto,
nada impide a los Estados vinculados establecer condiciones mas estrictas a los efectos de
defender los derechos de propiedad intelectual en sentido amplio (entre los que se encuentran -

al menos formalmente- los secretos empresariales).

3.2. Proteccién juridica a nivel comunitario - 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

Las divergencias nacionales que existian entre los Estados de la UE en materia de proteccion
de secretos empresariales hicieron necesaria la aprobacion de la Directiva 2016/943. A través
de la misma se establecen unos estandares minimos de proteccion con el objetivo ultimo de

lograr una regulaciéon lo mas uniforme posible respecto a la informacion confidencial de las

31 Consistente en la obtencion de la informacion secreta ya sea tomando conocimiento directo de ella, apropiandose
de los soportes materiales que la contienen, reproduciendo o copiando dichos soportes 0 mediante la captacion de
informacion a través de cualquier procedimiento técnico que permita hacerse con ella.

32 Entendida como toda comunicacion del secreto empresarial a terceros, ya sea total o parcial, y con independencia
del medio empleado y la forma escogida para ello.

33 Constituye una explotacion la utilizacion del secreto empresarial ya sea en interés propio o ajeno, de forma
activa o pasiva, de manera parcial o total y con independencia de que la utilizacion se comercialice o no en el
mercado.
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empresas en la Unién Europea. Directiva mediante, la Comision Europea pretende incentivar y

poner en circulacion el 1+D y asi favorecer el comercio en el mercado interior.

Se puede afirmar que esta Directiva es el resultado de una serie de acontecimientos y
circunstancias, entre las que cabe citar: (i) la ambigiiedad de la anterior Directiva 2004/48/CE3*
y las diferentes opiniones generadas en torno a si los secretos empresariales se encontraban
contemplados por la misma; (ii) las conclusiones favorables de los informes de expertos que
solicitd la Comision Europea con el objetivo de determinar la necesidad de proteger los secretos
empresariales con caracter especifico a nivel europeo® y (iii) el estudio sobre los secretos
comerciales y la informacion empresarial confidencial en el mercado interior -elaborado por el
bufete de abogados Baker & McKenzie para la Comision Europea en abril de 2013%- que
confirmd la creciente relevancia de los secretos empresariales en la nueva economia global, asi

como la conveniencia de la armonizacion de las leyes nacionales que los protejan.

Centrandonos ahora en el contenido de la Directiva, ésta se estructura en cuatro capitulos que
pueden resumirse de la siguiente forma: El capitulo | establece que el objeto es "la proteccién
contra la adquisicion, utilizacion y revelacion ilicitas de secretos comerciales®™ y define
conceptos clave, como el de "secreto comercial”, tomando de base la definicion otorgada por
el ADPIC. En el capitulo Il se establecen las circunstancias en las que la adquisicion,
utilizacion y divulgacion de un secreto comercial se consideran licitas o ilicitas, asi como sus
excepciones. En el capitulo I11 se establecen las medidas, procedimientos y remedios que
deben ponerse a disposicion del titular de un secreto comercial en caso de adquisicion,
utilizacion o divulgacién ilicitas del secreto comercial por parte de un tercero. Por ltimo, la
Directiva culmina con el capitulo 1V, en el que se prevén las sanciones a aplicar en caso de
incumplimiento de las medidas previstas en los capitulos anteriores, asi como las disposiciones

de control e informacion.

3 Directiva (CE) 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto
de los derechos de propiedad intelectual.

3 Estos informes fueron realizados, entre otros, por la TSIC, la Asociacion Internacional de Fragancias y Hogan
Lovells International LLP. Los mismos son detallados por Diaz, C. (2016). Trade Secrets in Spain: Protection and
Connection with Intellectual Property Rights. Queen Mary Journal of Intellectual Property, pp.454-477.

3 Baker & McKenzie para la Comision Europea, Study on Trade Secrets and Confiden tial Business Information
in the Internal Market, MARKT/2011/128/D, abril de 2013.

37 |_a terminologia utilizada por la Directiva al hablar de “Secretos comerciales” se debe a un error de traduccion
de la expresion en inglés “trade secret”.
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Finalmente, la Directiva advierte que la proteccion por ella prevista es tan sélo de minimos y,
en consecuencia, los Estados miembros pueden ofrecer una proteccidn superior (siempre que

cumplan con ciertos preceptos que se especifican en su articulo 1ro).

A su vez, los Estados miembros seran libres de decidir el mecanismo legal adecuado para la
transposicion de la Directiva en la medida que el legislador comunitario ha optado por
armonizar la proteccion de los secretos empresariales a través de una directiva y no de un

reglamento®,

3.3. Proteccién juridica en Espafia

En Espafa la proteccion juridica de los secretos empresariales se articula a través de normas

penales® y civiles.

En efecto, los secretos empresariales se encuentran contemplados por la legislacion penal
espafola desde el afio 1822. En esa época el Codigo Penal espariol castigaba la violacion de los
secretos confiados a las personas por razon de su empleo, cargo o profesion publica,
protegiendo asi la personalidad, fama o reputacion de los productos del empresario o el derecho

a que su esfera secreta no sea quebrantada por nadie, como expresion de su intimidad.

Este era el punto de vista que existia sobre el objeto de la proteccion de los secretos comerciales
hasta la entrada en vigor, en 1991, de la Ley de Competencia Desleal que reputa la violacion

de los secretos comerciales como una conducta desleal.

Fue recién 28 afios mas tarde, dentro del nuevo marco normativo comunitario, que se aprobé
en Espafia la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, que aborda el mandato
de transposicion de la Directiva 2016/943 y busca completar asi la regulacion contenida en la

Ley de Competencia Desleal.

3.3.1. Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal

3 Valga como ejemplo el European Scrutiny Committee del Parlamento de Reino Unido que ha indicado que con
el common law y el derecho de contratos existente en ese pais, el Reino Unido ya cumple adecuadamente con las
exigencias de la proyectada Directiva.

39 El Codigo Penal espariol tipifica la violacién de secretos empresariales como delito en los articulos 278, 279 y
280.
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Hasta la entrada en vigor de la Ley 1/2019 de Secretos Empresariales, la pieza clave de
proteccion del secreto empresarial en el ordenamiento juridico espafiol era, sin duda, el articulo
13 de la Ley de Competencia Desleal. En efecto, mediante la tipificacion de la violacion de
secretos como un acto de competencia desleal, este articulo puso punto y final a la ausencia de
regulacién en el &mbito juridico privado espafiol, aunque fuera mediante una norma de caracter

general.

En particular, este articulo establece que la accion tipica de violacion de secretos empresariales
comprende la divulgacion, explotacion y adquisicion de los mismos. Sin embargo, estas
conductas no son desleales por si mismas, sino que lo serdn cuando se den cita en ellas

determinadas circunstancias.

Asi, el articulo 13 en su inciso primero establece que la divulgacion y explotacion de un secreto
empresarial es desleal cuando este: (i) se haya obtenido legitimamente, pero con el deber de
confidencialidad o (ii) se haya obtenido de forma ilegitima, como resultado de algunos de los
comportamientos previstos en el apartado 2 (espionaje o procedimiento similar) o en el articulo
14 (induccién a la infraccion contractual). Por su parte, la deslealtad de la adquisicion de
secretos empresariales se ha condicionado a que esta tenga lugar mediante espionaje o
procedimiento analogo’. Sin embargo, conforme mencionamos hace un instante, el articulo 13
en su inciso primero hace una remision al articulo 14 de la LCD cuando reputa desleal la
divulgaciéon y/o explotacion de un secreto empresarial adquirido mediante alguna de las
conductas previstas en este Ultimo*'. En consecuencia, podemos afirmar que también
constituira una violacion de secretos empresariales la mera adquisicién de los mismos mediante

la induccion a un tercero a la infraccion contractual o el aprovechamiento de dicha infraccion.

Finalmente, a modo excepcional se establece que -a los efectos del articulo 13- no se precisara
de la concurrencia de los requisitos establecidos en el articulo 2 de la LCD*2. Es decir, las

40V, articulo 13, inciso 2do de la LCD.

41 Las conductas previstas en el articulo 14 de la LCD son en esencia 3: (i) induccidn a un tercero a la infraccion
de deberes contractuales basicos; (ii) induccion a un tercero a la terminacién regular de un contrato y (iii)
aprovechamiento de una infraccion contractual ajena (cuando tenga por objeto la divulgacion o explotacion del
secreto empresarial o vaya acompafiada de engafio, intencion de eliminar a un competidor del mercado u otras
circunstancias analogas). Sin embargo, estas 3 conductas pueden facilmente resumirse en dos: induccién a un
tercero a la infraccion de un contrato (que contempla tanto la primera como la segunda) y aprovechamiento de una
infraccion contractual ajena (con las salvedades mencionadas).

42 El articulo 2 de la LCD dispone en su inciso primero: “Los comportamientos previstos en esta Ley tendran la
consideracion de actos de competencia desleal siempre que se realicen en el mercado y con fines
concurrenciales”.
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conductas descritas en el articulo 13 podran reputarse desleales -y por tanto constituir una
violacion al secreto empresarial- incluso cuando no hayan sido realizadas en el mercado ni con
fines concurrenciales®. Para que las referidas conductas puedan reputarse desleales bastara con
que el sujeto haya actuado para obtener un provecho en interés propio o ajeno o bien para

perjudicar al titular del secreto.

Con respecto a esto Ultimo debe tenerse presente que, dado que las Unicas conductas que
quedaran exoneradas de la concurrencia de los requisitos del articulo 2 son aquellas previstas
en el articulo 13 de la LCD, la mera adquisicion de secretos empresariales mediante induccion
a la infraccién contractual o aprovechamiento de la infraccién ajena debera de cumplir con los
requisitos previstos en el articulo 2 de la LCD. En otras palabras, la adquisicion de un secreto
empresarial mediante alguna de las conductas previstas en el articulo 14 de la LCD debera
realizarse en el mercado y con fines concurrenciales para que pueda reputarse desleal, y por
tanto, constituir una violacion del secreto empresarial en cuestién. No sera este el caso de la
divulgacioén y/o explotacion del secreto empresarial adquirido de igual manera, ya que estas
conductas si se entienden amparadas por la excepcion del inciso tercero del articulo 13, en

funcion de la referencia que el inciso primero realiza a las mismas®*.

Por Gltimo, cabe destacar que esta ley disponia en su articulo 32 de un listado de acciones y
medidas que tiene derecho a ejercitar toda persona que intervenga en el mercado y vea sus
intereses econdmicos directamente afectados o amenazados por un comportamiento desleal,

incluido la violacion de secretos empresariales®.

4 En efecto, el articulo 13 en su inciso tercero dispone: “La persecucién de las violaciones de secretos
contempladas en los apartados anteriores no precisa de la concurrencia de los requisitos establecidos en el
articulo 2. No obstante, serd preciso que la violacion haya sido efectuada con animo de obtener provecho, propio
0 de un tercero, o de perjudicar al titular del secreto”.

4 No queda duda alguna de que la adquisicion de un secreto mediante espionaje o procedimiento analogo — asf
como su posterior divulgacion o explotacion — estdn amparadas por la excepcion (y por tanto, exentas de cumplir
con los requisitos del articulo segundo). Lo mismo sucede respecto a la divulgacion y explotacion de los secretos
adquiridos licitamente, pero bajo un deber de reserva.

4 Disponia el articulo 32 de la LCD: “Contra los actos de competencia desleal, incluida la publicidad ilicita,
podrén ejercitarse las siguientes acciones: 1.2 Accion declarativa de deslealtad. 2.2 Accién de cesacién de la
conducta desleal o de prohibicién de su reiteracion futura. Asimismo, podré ejercerse la accidn de prohibicion,
si la conducta todavia no se ha puesto en practica. 3.2 Accién de remocién de los efectos producidos por la
conducta desleal. 4.2 Acci6n de rectificacién de las informaciones engafiosas, incorrectas o falsas. 5.2 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 solo procedera cuando la conducta desleal lesione una posicion
Juridica amparada por un derecho de exclusiva u otra de analogo contenido economico...”
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3.3.2. Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales

La Ley 1/2019 se estructura en veinticinco articulos -distribuidos en cinco capitulos-, una

disposicion transitoria y seis disposiciones finales.

Los aspectos sustantivos se encuentran regulados en el Capitulo | y 11, de manera practicamente
igual a la Directiva 2016/943. Asi, el capitulo I describe el objeto de la ley (esto es, la
proteccion de los secretos empresariales contra la adquisicion, revelacion y utilizacion ilicitas)
e incorpora la definicion de secreto empresarial otorgada por la Directiva (que es practicamente
idéntica a la contenida en el articulo 39.2 del ADPIC). Por su parte el capitulo Il define las
circunstancias en las que la obtencion, revelacion y utilizacion de secretos empresariales se
consideran licitas, asi como aquéllas constitutivas de violacion de secretos empresariales

(ilicitas).

En efecto, de acuerdo con el apartado primero del articulo 2 de la Ley, que traspone casi
literalmente lo establecido en el articulo 3.1 de la Directiva, la obtencion de un secreto
empresarial es licita si se lleva a cabo por: (i) el descubrimiento o la creacion
independientes; (ii) la ingenieria inversa®®; (iii) el ejercicio del derecho de los trabajadores y
sus representantes a ser informados y consultados o (iv) cualquier otra actuacién que, segun las
circunstancias del caso, resulte conforme con las practicas comerciales leales. Por su parte, el
apartado segundo del articulo 2 establece que la obtencidn, utilizacién o revelacién de un

secreto empresarial es licita en los casos en los que la ley lo exija o permita.

Con respecto a la violacion de los secretos empresariales, el articulo 3 de la Ley establece las
circunstancias que determinan la ilicitud de la obtencion, revelacion y explotacion de los
mismos y lo hace reproduciendo lo establecido en el articulo 4 de la Directiva. En efecto, el
legislador espafiol ha circunscrito la ilicitud de la obtencion de secretos empresariales a las
siguientes circunstancias: (i) acceso, apropiacion o copia no autorizadas de los soportes que
contengan el secreto empresarial o a partir de los cuales se pueda deducir; y (ii) cualquier otra

actuacion que, en las circunstancias del caso, se considere contraria a las practicas comerciales

“ La Ingenieria inversa o reverse engineering comprende el estudio que se hace de un producto terminado, para
saber como fue producido y para obtener, a partir del producto final, cualquier informacion relevante al respecto.
No obstante, debe tenerse presente que la ingenieria inversa es valida solamente cuando la persona que analiza el
producto lo adquirié de manera licita (por ejemplo mediante la compra del producto en el mercado). Si el producto
fue adquirido de manera ilicita, no se considerara dicha actividad licita y podra ser sujeto de las acciones derivadas
del instituto del secreto empresarial.
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leales*’. Por su parte, la utilizacion o revelacion de un secreto empresarial ser4 ilicita cuando
este se haya obtenido: (i) de manera ilicita; (ii) incumpliendo un acuerdo de confidencialidad o
cualquier otra obligacion de no revelar el secreto empresarial o (iii) incumpliendo una

obligacion que limite la utilizacion del secreto empresarial.

Al igual que la Directiva, la LSE extiende la ilicitud de la obtencidn, utilizacion o revelacion
de un secreto empresarial a los supuestos en los que el sujeto agente “en el momento de hacerlo,
sepa o, en las circunstancias del caso, debiera haber sabido que obtenia el secreto empresarial
directa o indirectamente de quien lo utilizaba o revelaba de forma ilicita...”*®. Es decir, se
considera también infractor al “adquiriente indirecto”*® mientras concurra el elemento subjetivo

de conocimiento efectivo o debido.

Finalmente, el apartado cuarto del articulo 3 estima ilicitos ciertos supuestos particulares de
explotacion mientras concurra el mismo elemento subjetivo, a saber: La produccion, oferta o
comercializacion de mercancias infractoras® o su importacion, exportacion o almacenamiento
con tales fines constituyen utilizaciones ilicitas de un secreto empresarial cuando la persona
que las realice sepa o, en las circunstancias del caso, debiera haber sabido que el secreto
empresarial que incorporan se habia utilizado de forma ilicita en el sentido de lo dispuesto en
el apartado 2%,

Dejando atras el ambito sustantivo de la Ley, encontramos el capitulo 111 donde se realizan
ciertas aclaraciones sobre el secreto empresarial en tanto objeto del derecho de propiedad, a
saber: su transmisibilidad, el régimen de licencias, y la cotitularidad del mismo.

47 La idea que late tras este criterio es dejar en claro que la adquisicién desleal de un secreto no incluye sélo
conductas ilicitas en si mismas, sino también conductas que resultan reprobables por las circunstancias del caso
(por ejemplo, rebuscar en la basura a fin de dar con un secreto).

48 V. Articulo 3.3 de la LSE.

49 Con el nomen “adquirente indirecto” de secretos empresariales se alude a aquellos sujetos que los han obtenido
de quien a su vez lo adquirié o comunico ilicitamente. La caracteristica esencial radica en que el sujeto agente no
participa activamente en la concepcidn, encargo o ejecucion material de la adquisicidn del secreto pero, en todo
caso, lo obtiene sabiendo de su origen ilicito.

%0 Se consideran mercancias infractoras a aquellos productos y servicios cuyo disefio, caracteristicas,
funcionamiento, proceso de produccion, o comercializacion se benefician de manera significativa de secretos
empresariales obtenidos, utilizados o revelados de forma ilicita.

51V, articulo 3.4 LSE.
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Por su parte, el capitulo IV esta dedicado al establecimiento de las acciones de defensa que
pueden ejercer los titulares de secretos empresariales vulnerados. En efecto, contra los actos de
violacion de secretos empresariales podra solicitarse: a) declaracion de la violacion del secreto
empresarial; b) cesacion o prohibicion de dichos actos®?; ¢) prohibicion de fabricar, ofrecer,
comercializar o utilizar mercancias infractoras o de su importacion, exportacion o
almacenamiento con dichos fines; d) aprehension de las mercancias infractoras, incluida la
recuperacion de las que se encuentren en el mercado, y de los medios destinados Unicamente a
su produccion; e) la remocion® y en su caso su destruccion total o parcial; f) la atribucion en
propiedad de las mercancias infractoras al demandante®; g) indemnizacion de los dafios y
perjuicios, si ha intervenido dolo o culpa del infractor®; y/o h) la publicacion o difusion
completa o parcial de la sentencia, que deberé preservar en todo caso la confidencialidad del

secreto empresarial.

El articulo en cuestion también prevé que, en los supuestos de las letras a) a f), el juez podra
fijar en la sentencia -si esto hubiera sido solicitado por el actor- una indemnizacién coercitiva
a favor del demandante por dia transcurrido hasta que se produzca el cumplimiento de la misma.

Su importe se acumulara al que corresponda percibir al demandante con carécter general.

Asimismo, es de destacar que la LSE incorpora la posibilidad de que el demandado -siempre
gue sea un adquirente de buena fe- pueda solicitar que las medidas objeto de las acciones
enumeradas se sustituyan por el pago de una indemnizacion pecuniaria. Esto condicionado a

dos circunstancias: (i) que la indemnizacion resulte razonablemente satisfactoria al

52 Cuando la sentencia limite la duracién de la cesacion y prohibicidn, ésta debera ser suficiente para eliminar
cualquier ventaja competitiva o econémica que el infractor hubiera podido extraer de la violacidn del secreto
empresarial.

53 Comprende la entrega al demandante de la totalidad o parte de los documentos y cualesquiera otros soportes
gue contengan el secreto empresarial.

% En estos casos el valor de las mercancias entregadas podra imputarse al importe de la indemnizacién de dafios
y perjuicios debida, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del infractor en lo que se refiere a la
cuantia indemnizatoria que exceda del referido valor. Si, en cambio, el valor de las mercancias infractoras excede
del importe de la indemnizacion, el demandante debera compensarlo a la otra parte.

55 Al fijarse la indemnizacion de dafios y perjuicios se tendran en cuenta los perjuicios econémicos (incluido el
lucro cesante que haya sufrido el titular del secreto y el enriquecimiento injusto obtenido por el infractor) y, cuando
proceda, el perjuicio moral causado al titular del secreto empresarial por su obtencidn, utilizacion o revelacion
ilicitas. También podran incluirse los gastos de investigacion en los que se haya incurrido para obtener pruebas de
la infraccion objeto del procedimiento judicial. Por otro lado, en relacion con el calculo y liquidacién de los dafios
y perjuicios, dispone la LSE que sera de aplicacion lo dispuesto en el articulo 73 de la Ley de Patentes.
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demandante® y (ii) que la ejecucion de aquellas medidas hubiera de causar a la parte

demandada un perjuicio desproporcionado.

Finalmente, el capitulo mas amplio de la LSE es el capitulo V, que regula los aspectos
procesales bajo la rabrica “Jurisdiccion y normas procesales” -arts. 12 a 25-. A grandes rasgos,
en la Secccion 1ra se contempla el tratamiento de la informacion confidencial y se dispone la
prohibicion -a las personas que intervengan en este tipo de procedimientos o a cualquiera que
tenga acceso a documentos obrantes en el mismo®’- de revelar informacion que pueda constituir
secreto empresarial y haya sido declarada confidencial por los jueces o tribunales. En la Seccion
2da se reglamentan las diligencias para la preparacion del ejercicio de acciones de defensa de
los secretos empresariales y en la Seccion 3ra se regulan las medidas cautelares que podran

adoptarse en el proceso.

Por ultimo, en cuanto a las disposiciones finales, destacamos la segunda que se refiere a la
modificacion de la Ley de Competencia Desleal y dispone que la violacion de secretos
empresariales -que se consideraba un acto de competencia desleal regulado por la LCD- ahora

se regira por lo dispuesto en la LSE.

4. ANALISIS CRITICO RESPECTO DE LA OPORTUNIDAD Y ALCANCE DE LA
LEY ESPANOLA DE SECRETOS EMPRESARIALES

A continuacion realizaremos un estudio critico de las principales disposiciones de la LSE en
relacién al marco normativo anterior, especialmente a la LCD, a los efectos de determinar qué
tantos vacios llena, cudl es su principal aporte y si ésta ha contribuido, de hecho, a una mejor
proteccion de los secretos empresariales.

4.1. Perspectiva comparada con respecto al concepto de Secreto empresarial

Como ya hemos mencionado anteriormente, hasta la entrada en vigor de la LSE, erala LCD la
encargada de proteger a los secretos empresariales en el ordenamiento juridico privado espafiol.
Sin embargo, esta ley omitié proporcionar una definicion. Es por dicha razon que, durante

muchos afios, los tribunales espafioles han aplicado directamente el articulo 39.2 del ADPIC

% Vale aclarar que, conforme a la LSE, la indemnizacién pecuniaria que sustituya a la cesacién o prohibicion no
excedera del importe que habria tenido que pagar al titular del secreto empresarial por la concesién de una licencia
que permitiera utilizarlo durante el periodo en el que efectivamente se utiliz6 por el infractor.

57V, Articulo 15 LSE.
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para definir a los secretos empresariales en sede del articulo 13 de la antigua LCD. En este
sentido, podemos afirmar que la vigente LSE, al proporcionar en su articulo 1ro una definicion
de secreto empresarial, ha colmado el vacio normativo existente en el ordenamiento juridico

espafiol a este respecto.

Cabe destacar ademaés que, si bien la nocion proporcionada por la LSE es practicamente identica
a la definicion proporcionada por el ADPIC, la primera incorpora ciertas precisiones, a saber:
(i) especifica que cualquier informacion®® sera susceptible de constituir un secreto empresarial®®
y (i) aclara que el valor empresarial de la informacion — requerido para que esta pueda constituir

un secreto empresarial — puede también ser potencial®.

Si bien estas adiciones resultan aclaratorias y eliminan todo margen de duda, no puede afirmarse
que fueran estrictamente necesarias ya que a las mismas conclusiones se llegaba tras una
correcta interpretacion del articulo 39 del ADPIC. En efecto, la naturaleza empresarial de la
informacion protegida por el citado articulo ha sido remarcada desde antiguo por la doctrina
espafiola y extranjera®’. Por su parte, la doctrina también ha interpretado que el valor

empresarial requerido por el concepto bien podia ser potencial®?,

Diferente es lo que sucede, en cambio, con el criterio de “no ser generalmente conocido por

las personas que se encuentran en los circulos que normalmente manejan el tipo de

%8 En palabras textuales dispone el inciso primero del articulo 1 de la LSE: “A efectos de esta ley, se considera
secreto empresarial cualquier informacién o conocimiento, incluido el tecnoldgico, cientifico, industrial,
comercial, organizativo o financiero...”

59 Ello en concordancia con lo dispuesto por la Directiva en su considerando 2do que reza: “Las empresas, sea
cual sea su tamafio, valoran los secretos comerciales tanto como las patentes u otros derechos de propiedad
intelectual. Utilizan la confidencialidad como una herramienta de gestion de la competitividad empresarial y de
la innovacidn en investigacion, para proteger informacion de muy diversa indole que no se circunscribe a los
conocimientos técnicos, sino que abarca datos comerciales como la informacién sobre los clientes y
proveedores, los planes comerciales y los estudios y estrategias de mercado ”.

0 Esto se mencionaba también en el considerando 14 de la Directiva, como sigue: “... Ademas, dichos
conocimientos técnicos o informacion deben tener valor comercial, ya sea real o potencial... ”

61 En Espafia: Gomez Segade, J.A. (1974). El Secreto industrial (Know-How): concepto y proteccién. Tecnos.
pp.120 y 121; Portellano, P. (1997). Proteccion de informacion no divulgada. En J.L. Iglesias (dir.). Los derechos
de propiedad industrial en la Organizacion Mundial del Comercio. T.I. IDEI. pp. 341y 343; Massaguer J. (1999).
Comentario a la Ley de Competencia Desleal. Civitas. p. 387; Sufiol, A. (2009). El secreto empresarial: Un
estudio del articulo 13 de la Ley de Competencia Desleal. Civitas. pp. 109.

62 Portellano, P. (1997). Proteccion de informacion no divulgada. En J.L. Iglesias (dir.), Los derechos de propiedad
industrial en la Organizacion Mundial del Comercio. T.I. IDEL.p. 345; Massaguer, J. (1999). Comentario a la Ley
de Competencia Desleal. Civitas. pp. 387-389; Sufiol, A. (2009). El secreto empresarial: Un estudio del articulo
13 de la Ley de Competencia Desleal. Civitas. p. 141.
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informacion en cuestion” que se ha incorporado una y otra vez al concepto de secreto
empresarial a los efectos de determinar cuando una informacion cumple con el requisito de
secreta. Este criterio ha sido fuertemente criticado por la doctrina debido a su imprecision en
tanto supone defender que la informacidn pierde su caracter secreto en un punto intermedio
entre el secreto absoluto y el conocimiento publico®® y, en dltima instancia, por cuanto hace
depender la naturaleza reservada de la informacion de un juicio cuantitativo (que no
cualitativo): que sean pocos los que la conocen®. Entendemos, en consecuencia, que el
legislador espafol podria haber aprovechado la oportunidad para precisar en la LSE el alcance
de este criterio o eliminarlo, en la medida que éste puede entenderse absorbido por el segundo

criterio (que la informacion no sea facilmente accesible para dicho grupo de personas).

Similar es lo que sucede con el requisito del valor empresarial. Conforme hemos comentado
con ocasion de la definicion del concepto de secretos empresariales, este requisito presenta
ciertas complejidades a la hora de interpretarlo, en la medida que se enumera como un requisito
independiente pero se le vincula al carécter secreto de la informacion. En efecto, deja abierta la
puerta a interpretar que, siempre que la informacion cumpla con el requisio de ser secreta
tendra, en consecuencia, valor empresarial. Ello le quita todo el sentido a la existencia de dicho
requisito. Por otro lado, si entendemos que este requisito lo Gnico que aporta es un recordatorio
de que la informacién debe estar relacionada con la esfera empresarial, hubiese bastado con que
se agregara el término ‘“empresarial” luego de la palabra informacion al momento de
proporcionar la definicion de secreto empresarial. La LSE no solo no ha rectificado esto, sino
que ha mantenido el termino de “valor empresarial” luego de que €éste haya sido unanimemente

interpretado, una y otra vez, como “valor competitivo”.

En consecuencia, podemos afirmar que el mayor aporte de la LSE -a este respecto- es haber
colmado el vacio normativo derivado de la falta de una definicion de secretos empresariales en
la legislacion nacional. Aporte que, sin embargo, no resulta esencial en tanto dicho vacio ya era
subsanado por los tribunales espafioles mediante la aplicacion del concepto otorgado por el

acuerdo ADPIC. Asimismo, esta incorporacion no esta excenta de criticas pues el legislador

8 Este punto intermedio es de dificil determinacion y ha llevado a doctrina y jurisprudencia a recurrir a
interpretaciones y formulas de lo mas diversas e imprecisas, para rechazar o afirmar la calidad de secreto
empresarial de una informacién. Asi lo afirma: Sufiol, A. (2009). El secreto empresarial: Un estudio del articulo
13 de la Ley de Competencia Desleal. Civitas. pp. 124-126.

64 Esto tampoco es adecuado en la medida que el caracter relativo del secreto hace que lo determinante en este
ambito es que la informacién en cuestion sea ignorada, y por tanto valiosa, para alguno de los sujetos interesados.
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espanol lejos de aportar un concepto que solucionara las inconsistencias del ya utilzado por los

tribunales, ha proporcionado uno practicamente idéntico.

A la vista de todo lo anterior entendemos que hubiese sido mas oportuno que la LSE definiera
el secreto empresarial como: toda informacion relacionada con la empresa en tanto sea secreta
(en el sentido de no ser facilmente accesible por terceros) y, respecto de la cual, su titular haya
adoptado medidas razonables para mantenerla en secreto. En efecto, de haber sido este el caso,
entendemos que la LSE si hubiera significado un verdadero aporte a la legislacion nacional ya
que -lejos de simplemente llenar un vacio que ya estaba siendo colmado- esta nueva redaccion
habria eliminado practicamente todas las dudas que el anterior concepto ha ocasionado en el
interprete.

4.2. Perspectiva comparada con respecto al ambito de proteccién del secreto

empresarial

El &mbito de proteccion previsto en la LSE al titular de secretos empresariales no es distinto al
dispuesto por el ADPIC y la LCD. En efecto, ninguna de estas normas le reconoce ni otorga un
derecho exclusivo que pueda oponer erga omnes, sino que simplemente le ofrecen proteccién
frente a determinadas conductas (adquisicion, explotacién y divulgacion) y sélo bajo aquellas

circunstancias que el legislador ha considerado ilicitas.

En efecto, las cuatro normas analizadas protegen al titular del secreto empresarial frente a las
mismas conductas (adquisicion, divulgacion y explotacion de secretos empresariales) aunque
presentan ciertas diferencias en cuanto a las circunstancias determinantes de la ilicitud de las

mismas.

4.2.1. Conductas ilicitas

Las cuatro normas analizadas (ADPIC, LCD, Directiva y LSE) han especificado -con mayor o
menor detalle- las circunstancias en las que la adquisicion, divulgacion o explotacion de
secretos empresariales pueden considerarse ilicitas. Nos centraremos aqui en el estudio
comparativo de la vigente LSE -que sigue la linea de lo dispuesto por la Directiva- en relacion

con lo que ya disponia la LCD.

El ordenamiento juridico espafiol ya contaba con una norma nacional que, en sede de proteccion

de los secretos empresariales, especificaba las circunstancias determinantes de la ilicitud de las
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conductas relevantes. Asi, el articulo 13 de la LCD reputaba como desleal la adquisicion de
secretos empresariales mediante: (i) espionaje y (ii) procedimientos analogos al espionaje®.
Por su parte, entendia desleal la divulgacion y explotacion de secretos empresariales cuando
hubieran sido adquiridos: (i) legitimamente pero bajo deber de reserva o (ii) de manera ilegitima
(ya sea a través de espionaje, procedimiento analogo o alguna de las conductas previstas en el
articulo 14).

Sin embargo, y centrandonos ahora en el espionaje como circunstancia determinante de la
deslealtad de la adquisicion de secretos empresariales (asi como de su posterior divulgacion y/o
explotacion), debemos decir que aqui yace uno de los principales defectos de la antigua LCD.
Siendo que no es nada facil dar con un concepto juridico del término “espionaje” ni existe
concenso en doctrina respecto a su definicion®, podemos afirmar que la utilizacion de este
termino no ha sido nada oportuna®’. En efecto, tras una interpretacion demasiado restrictiva del
“espionaje”, se podria facilmente dejar fuera del control de deslealtad de la LCD a algunas
formas de acceder a secretos empresariales que deberian de constituir un acto de violacién de

los mismos.

En este sentido, la doctrina espafiola ha entendido que la deslealtad de la adquisicién de secretos
empresariales en la LCD deberia haberse predicado de todo acceso ilegitimo o indebido al
secreto, acompafandolo quizas con la referencia a algunas formas de obtencién ilicitas a modo

ilustrativo®; evitando asi reducirla a los casos de espionaje o procedimientos analogos.

Esta férmula parece ser la que finalmente ha adoptado el legislador espafiol en el articulo tercero
de la vigente LSE, en tanto establece que la obtencion de un secreto empresarial se considerara
ilicita cuando se lleve a cabo mediante: (i) el acceso, apropiacién o copias no autorizadas de
documentos y demas que contengan el secreto o a partir de los cuales se pueda deducir o (ii)

cualquier otra circunstancia que se considere contraria a las practicas comerciales leales.

8V, Articulo 13.2.

% Asi lo advierte Sufiol, A. (2009). El secreto empresarial: Un estudio del articulo 13 de la Ley de Competencia
Desleal. Civitas. p.305.

67 Asi también lo han entendido algunos grupos parlamentarios que manifestaron abiertamente su oposicion a la
eleccion del término “espionaje” como forma de acceder a secretos empresariales ajenos durante el debate
parlamentario de la LCD.

8 Sufiol, A. (2009). El secreto empresarial: Un estudio del articulo 13 de la Ley de Competencia Desleal. Civitas,
p. 300.
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Como puede observarse de la literalidad del articulo en cuestion, el legislador ha catalogado de
ilicita toda obtencion de un secreto empresarial que pueda reputarse desleal. En efecto, se trata
de una disposicion geneérica, comprensiva de todo acceso ilegitimo o indebido de un secreto y
acompariada de un ejemplo recurrente de obtencidn desleal -como es el acceso, apropiacién o

copia de los soportes de la informacion— tal como recomendaba la doctrina anteriormente®®.

Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que una correcta interpretacion del articulo 13.2
de la LCD permite llegar a la misma conclusion a la que nos lleva la simple lectura del articulo
3 de la vigente LSE. En efecto, la doctrina ya interpretaba al “espionaje” como un concepto
amplio que hacia las veces de clausula general e integraba la mayor parte de las formas
ilegitimas de acceder a secretos empresariales’®. Esta conclusion se encontraba avalada tanto
por los antecedentes parlamentarios de la LCD"* como por la interpretacion sistematica del

precepto’?.

En consecuencia, y a este respecto, podemos concluir que el legislador espafiol ha hecho en la
LSE lo que debid hacer en el &mbito de la LCD. Es decir, nuevamente ha utilizado la LSE para
eliminar las dudas que la normativa anterior generaba en el intérprete, cuando esas dudas ya
habian sido subsanadas por multiples interpretaciones. En este caso en particular, la LSE ha
establecido de un modo claro las circunstancias que determinan la deslealtad de las conductas

relevantes, sin que sea necesario interpretarlas (in claris non fit interpretatio).

Sin embargo, ésta no es la Unica critica que se le ha hecho a la LCD con respecto a la tipificacion
de las conductas ilicitas. Corresponde remitirnos aqui a lo manifestado en el subapartado 3.3.1

de este trabajo con respecto a la remision que hace el articulo 13.1 de la LCD al articulo 14.

89 Cabe afiadir que tampoco tiene sentido la adopcion de una lista de formas de adquisicion ilegitimas en tanto esta
lista siempre estaria incompleta y necesitaria de una constante actualizacién.

0 Asi lo advierte: Massaguer, J. (1999). Comentario a la Ley de Competencia Desleal. Civitas. pp. 401y, en una
linea parecida: Sufiol, A. (2009). El secreto empresarial: Un estudio del articulo 13 de la Ley de Competencia
Desleal. Civitas. pp. 306 y 307.

1 Especificamente cuando se rechaza la enmienda presentada por el Grupo Nacionalista Vasco en la que se
proponia sustituir la nocion de espionaje, bajo el argumento de que era innecesario ser mas preciso. Cortes
Generales, Diario de Sesiones del Senado, Comisiones, 1V Legislatura, nim. 67, pp.1841 col. Izq.

2 Ello en la medida que el articulo 14 de la LCD ya prevé la deslealtad de la adquisicion de secretos empresariales
mediante la induccion a la infraccion de deberes contractuales y/o la terminacién regular de un contrato. Estas
conductas si bien constituyen formas de adquisicion ilegitima, no se consideran incluidas dentro del concepto de
espionaje al que hace referencia el articulo 13, lo que demuestra que el legislador tomé la decision de prescindir
del concepto genérico de acceso ilegitimo en aras de mantener la coherencia interna de la LCD (de lo contrario
guedarian amparadas por ambos articulos las conductas descritas en el articulo 14).
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Conforme ya hemos advertido, del examen conjunto de estos dos articulos surge claro que el
legislador excluy6 del control de deslealtad del articulo 13 de la LCD a la adquisicion de
secretos empresariales mediante alguna de las conductas descritas en el articulo 14.

La doctrina ha entendido que la justificacion de este proceder se relaciona con el hecho de que
el legislador considerd que las conductas del articulo 14 ya eran merecedoras del juicio de
deslealtad al amparo de este precepto’®. Puede afirmarse entonces que la decision de prescindir,
en el &mbito de la LCD, de un concepto genérico de acceso ilegitimo para tipificar la deslealtad
de la adquisicion de secretos empresariales, responde al objetivo de intentar preservar la

coherencia interna de la LCD vy evitar reiteraciones.

Sin embargo, la coherencia interna desaparece cuando el legislador deja fuera del amparo del
articulo 13 de la LCD las adquisiciones de secretos empresariales a través de alguna de las
conductas previstas en el articulo 14, pero no a las divulgaciones y/o explotaciones de los
secretos asi obtenidos. Con ello, el &nimo de evitar reiteraciones en la LCD también queda en
la nada en tanto estas divulgaciones y explotaciones de secretos empresariales — de ser
realizadas con finalidad concurrencial — podran tipificarse como desleales tanto a la luz del

articulo 14 como del articulo 13 de la LCD.

Mas cuestionables son aun las consecuencias juridicas que acarrea esta diferenciacién entre los
modos de adquirir el secreto empresarial, a saber: la mera obtencion de un secreto empresarial
a consecuencia de alguna de las conductas tipificadas por el articulo 14 solo sera desleal si la
accion se realiza en el mercado y con finalidad concurrencial (de acuerdo al articulo 2 de la
LCD). En efecto, esta hipotesis particular sufre un trato desigual a las demas, para las que la

LCD exonera de tales requisitos.

Cabe destacar que, a consecuencia de este trato desigual, las hipdtesis de adquisicion de secretos
empresariales mediante la induccion al incumplimiento de un deber contractual basico, la
induccion a la terminacion regular del contrato o del aprovechamiento de una infraccion
contractual, realizadas sin finalidad concurrencial (y de las que no se sigue su posterior

divulgacién o explotacion), quedaban desamparadas tanto del articulo 13 como del control de

3 Sufiol, A. (2009). El secreto empresarial: Un estudio del articulo 13 de la Ley de Competencia Desleal. Civitas.
pp. 307, 308 y 354.
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deslealtad del articulo 1474, Baste citar como ejemplo de esto el supuesto, infrecuente pero
posible, de un secreto empresarial divulgado por un trabajador que aprovecha la infraccion
contractual de otro, con el animo de vengarse de su empleador. El titular del secreto empresarial
en este caso no quedard protegido por el articulo 14 en tanto no se trata de un acto de
competencia desleal (pues carece de dicha finalidad) y tampoco se regira por el articulo 13 (en
este caso, por error del legislador). Puede decirse que esto Gltimo representa el principal vacio
legal en materia de secretos empresariales que presentaba la LCD, vacio que era subsanado a
través de la aplicacion —a estas hipdtesis particulares— de las normas sobre responsabilidad

extracontractual del Codigo Civil (especificamente del articulo 1902)"°.

De todo lo anterior que afirmemos que en este aspecto particular la LSE si representa un aporte
relevante para la regulacion nacional del secreto empresarial en tanto ha cumplido con el
propdsito de cubrir todas las posibles situaciones de violacion de secretos empresariales bajo

una misma regulacion y, en consecuencia, otorgandoles un trato equitativo.

Asimismo, la LSE, al igual que la Directiva, explicitamente extiende la ilicitud de las conductas
a: (i) la obtencion, utilizacion o revelacion de un secreto empresarial por un adquirente
indirecto’® y (ii) la produccion, oferta o comercializacion, importacion, exportacion o

almacenamiento de “mercancias infractoras”’’.

Por lo que refiere al primer punto (realizacion de las conductas relevantes por parte de un
adquirente indirecto), una vez méas podemaos afirmar que se trata de una dispocion que aclara lo

que la doctrina ya concluia de la interpretacion de la LCD8.

"+ Al no cumplir con los requisitos del articulo segundo de la LCD, estas situaciones tampoco quedaran amparadas
bajo la clausula general prohibitiva de actos de competencia desleal del articulo 5 de la LCD.

75 Cabe tener presente que, a los efectos de que se entienda configurada la responsabilidad extracontractual y pueda
aplicarse el articulo en cuestion, debera probarse la concurrencia de: (i) una accién u omisidn; (ii) un dafio; y (iii)
una relacién de causalidad entre el primero y el segundo.

6 Conforme dispone el articulo 3.3 de la LSE, la ilicitud de las conductas del adquiriente indirecto estan
condicionadas a que este: “en el momento de hacerlo, sepa o, en las circunstancias del caso, debiera haber sabido
gue obtenia el secreto empresarial directa o indirectamente de quien lo utilizaba o revelaba de forma ilicita segun
lo dispuesto en el apartado anterior”.

7V, Articulo 3.4 de la LSE.

78 Es decir, a admitir que la obtencién, divulgacion y/o explotacion de un secreto empresarial por un adquiriente
indirecto puede también constituir una violacion de secretos empresariales, en tanto este sepa o debiera haber
sabido (en funcién de las circunstancias particulares) que obtenia el secreto, directa o indirectamente, de quien lo
obtuvo, divulgaba o utilizada de manera ilicita (contraria a las practicas comerciales leales).
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Asi se sigue claramente de la contraposicion que el legislador hace entre el espionaje
(adquisicién directa), procedimiento andlogo (que no es sino una forma de obtenerlos
indirectamente) y algunas de las conductas contenidas en el articulo 14 de la LCD como formas

distintas de acceder ilicitamente a secretos empresariales.

Cabe hacer un paréntesis para aclarar que el espionaje ha sido interpretado a los efectos de la

LCD como: ‘“cualquier procedimiento deliberado y activo’® de obtencion de secretos
empresariales ajenos a traves de medios reprobables, distintos de su adquisicion mediante la
revelacion de un tercero que al comunicarlo incumple su deber contractual de confidencialidad

o, en su caso, de lealtad®° .

En efecto, y tomando en consideracion el concepto de espionaje expuesto supra, podemos
afirmar que el acceso a secretos mediante un procedimiento analogo queda reducido, en los
hechos, a aquellas conductas en las que el agente no participa activamente en la adquisicién del
secreto pero, en todo caso, accede a €l con conocimiento efectivo o debido de su origen ilicito.

Esta es precisamente, la hipdtesis de adquirente indirecto.

El problema, sin embargo, es que algunos de los casos mas frecuentes de violacion de secretos
empresariales por parte del adquiriente indirecto estan también comprendidos en el articulo 14
LCD®. En efecto, en el &mbito de la LCD, la realizacion de las conductas tipicas por parte del
adquiriente indirecto quedaban amparadas bajo dos disposiciones distintas, a saber: (i) bajo el
articulo 13 como situacion analoga al espionaje o (ii) bajo el articulo 14 cuando se trate de
inducciones a la infraccion contractual o aprovechamiento no inducido de las mismas. Incluso
por ambas cuando estamos ante hipotesis de divulgaciones y explotaciones de secretos

empresariales mediante alguna de las circunstancias del articulo 14, como vimos recientemente.

Cabe mencionar que para que la conducta del adquirente indirecto se considere desleal éste
debe haber tenido conocimiento de que aquél de quien lo obtuvo, lo comunicaba o divulgaba

de manera ilicita. Esto no era discutible tampoco en el ambito de la LCD. Sin embargo, una de

8 En consecuencia, la obtencion accidental o por error de un secreto empresarial ajeno, asi como su adquisicion
sin conocimiento de su origen ilicito, quedan excluidos del concepto de espionaje.

80 Asi lo ha definido Sufiol, A. (2009). El secreto empresarial: Un estudio del articulo 13 de la Ley de Competencia
Desleal. Civitas. pp. 308.

81 Especialmente las hipétesis de aprovechamiento de una infraccion contractual no inducida ya que en estos casos
el sujeto no participa activamente en la adquisicion del secreto pero lo obtiene sabiendo de su origen ilicito.
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las cuestiones mas espinosas era la determinacion del nivel o grado de conocimiento exigido al
adquiriente indirecto sobre el origen ilicito del secreto. Cuestion que la LSE aclara disponiendo
que vulnerara un secreto empresarial el adquirente indirecto cuando en el momento de hacerlo

haya tenido conocimiento efectivo o debido® del origen ilicito del mismo.

A modo de conclusion, y en lo que respecta a la referencia expresa que realiza la LSE al
adquirente indirecto, entendemos que si bien no era estrictamente necesaria -dado que una
correcta interpretacion de la LCD derivaba en iguales conclusiones- ha servido principalmente
en dos aspectos: (i) a los efectos de evitar reiteraciones en el tratamiento de dichas conductas y

(ii) a los efectos aclaratorios respecto al grado de conocimiento exigido al adquirente indirecto.

Finalmente, corresponde hacer una breve mencion a la finalidad de la adquisicién, divulgacion
y/o explotacion de secretos empresariales. En efecto, como hemos aclarado anteriormente, el
articulo 13, apartado tercero, de la LCD supeditaba la deslealtad de estas conductas a que el
sujeto agente haya actuado con “el &nimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de
perjudicar al titular del secreto”. Requisito este que sustituia al requisito general del articulo

2do de la LCD, aplicable al resto del articulado de la Ley.

Por su parte, es de destacar que la vigente LSE ha prescindido de toda referencia a elementos
intencionales para la apreciacion de la existencia de una violacion de secretos empresariales®®.
Decision que consideramos de lo mas acertada en tanto el requisito del animo de obtener
provecho o perjudicar al titular del secreto: (i) frustraba en buena medida la eliminacién del
requisito de la finalidad concurrencial del articulo 2 (ya que pocas eran las conductas tipicas
gue cumplian el requisito del articulo 13.3 pero sin finalidad concurrencial) y (ii) resultaba de
lo mas inadecuado si tenemos en cuenta la dificultad que entrafiaba el conocimiento de cuél fue

el fin perseguido por el sujeto agente al ejecutar la conducta tipica.

4.2.2. Conductas licitas

82 Es decir, conocimiento de las circunstancias que razonablemente debieran haberlo llevado a conocer el origen
ilicito del secreto. Por ejemplo: la naturaleza de la informacion, el precio inusualmente bajo o la identidad del
sujeto que se la proporciona.

8 De conformidad a los ordenamientos juridicos mas avanzados. Véase como ejemplo la UTSA en Estados
Unidos.
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Desde la Optica opuesta, el legislador espafiol -siguiendo la linea del comunitario®- ha
establecido expresamente un abanico de conductas que se consideran licitas y a las que, por

tanto, no enerva la proteccion de los secretos empresariales®.

Luego de nombrar algunas hipotesis de conductas licitas como el descubrimiento o creacion

independientes del secreto comecial, 0 su obtencion mediante ingeniera inversa, se establece

que también serd licita la obtencion mediante: “d) Cualguier otra actuacion que, segun las

circunstancias del caso, resulte conforme con las practicas comerciales leales ”.

En este sentido, podemos concluir que toda practica comercial leal se considerara licita segun
dispone el literal d) citado anteriormente y lo contrario constituird una conducta ilicita a los
efectos de la normativa. Al igual que sucede con el articulo 3ro que determina las conductas
ilicitas, las hipotesis a, b y ¢ del articulo 2.1 de la LSE resultan meramente aclaratorias pues

son especies dentro del género de la practica comercial leal, estan integradas en el concepto.

De lo anterior se desprende que, en efecto, la LSE simplemente aclara y ejemplifica lo que
resultaba implicito en la LCD. Como ya hemos advertido, el articulo 13 de la LCD enumera las
conductas que se consideran desleales (y por tanto, ilicitas), lo que nos permite suponer con
bastante certeza que también se permiten formas licitas de acceso a los secretos empresariales.
En efecto, seran licitas todas aquellas conductas que no se consideren desleales a los efectos de

lo dispuesto en la LCD.

Ademas, a pesar de que el articulo 13 de la LCD no ha establecido expresamente el tratamiento
gue merece la obtencion de secretos empresariales de forma independiente o mediante
ingenieria inversa, resulta claro que estas practicas no se consideran desleales bajo el articulo

13.28 y asi también lo ha entendido la jurisprudencia®’.

84V, articulo 3 de la Directiva 2016/943.
8 V. articulo 2 LSE.

8 |_a licitud de la obtencion de secretos empresariales mediante ingenieria inversa se encuentra condicionada, sin
embargo, a: (i) que los materiales de partida se hayan obtenido legitimamente y (ii) que el adquiriente del soporte
que contiene el secreto no se encuentre sujeto a una obligacion de no realizar ingenieria inversa por virtud de una
clausula contractual vélida.

87 En la doctrina espafiola: Massaguer, J. (1999). Comentario a la Ley de Competencia Desleal, Civitas. p. 385;
Sufiol, A. (2009). El secreto empresarial: Un estudio del articulo 13 de la Ley de Competencia Desleal, Civitas.
pp. 342 a 346.
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En efecto, ya hemos dicho anteriormente que ni la LCD ni la LSE otorgan un derecho exclusivo
y absoluto al titular de derechos empresariales. Siendo asi, no puede descartarse que una
pluralidad de creadores individuales puedan tener una proteccién basada en derechos
independientes sobre la misma informacion que, al mantenerse por todos ellos en reserva,

permite atribuirle la condicion de secreta.

4.2.3. Otras conductas excluidas de la proteccion del secreto empresarial

Corresponde ahora referirnos a aquellas conductas que el legislador espafiol -y también el
comunitario- ha dejado expresamente fuera del alcance de la norma. Se trata de situaciones ante

las cuales, “no proceden las acciones y medidas previstas en esta ley”®8.

En efecto, este articulo dispone que no procederan las acciones y medidas previstas en esta ley
cuando la adquisicion, divulgacién y/o explotacion del secreto empresarial haya tenido lugar:
(@) en ejercicio del derecho a la libertad de expresion e informacién; (b) con la finalidad de
descubrir, en defensa del interés general, alguna falta, irregularidad o actividad ilegal que
guarde relacion con el secreto empresarial; (c) cuando los trabajadores lo hayan puesto en
conocimiento de sus representantes, o (d) con el fin de proteger un interés legitimo reconocido
por el Derecho europeo o espafriol.

A su vez, la LSE preve también en su articulo 1.3 otras situaciones a las que la proteccién de
los secretos empresariales no afectard, a saber: (a) la autonomia de los interlocutores sociales o
su derecho a la negociacién colectiva y (b) la movilidad de los trabajadores. En efecto, la
aplicacion de la norma no podrd servir para justificar: (i) limitaciones del uso del
skill&knowledge de los trabajadores®; (ii) limitaciones del uso de informacion que no relna
todos los requisitos del secreto empresarial; (iii) ni para imponer en los contratos de trabajo

restricciones no previstas legalmente.

Claro esta que ni la LCD -ni el ADPIC- hacen referencia a conductas expresamente excluidas
del ambito de aplicacion de la norma, pero no por ello debemos decir que esto representa un

avance o un aporte relevante de la LSE. Por el contrario, una vez mas el legislador espafiol,

88 \/. Articulo 2.3 LSE.

8 Entendido como la experiencia y competencias adquiridas honestamente durante el normal transcurso de su
carrera profesional y sin las cuales estos se verian impedidos de desarrollar la actividad para la que estan
profesionalmente preparados. En este sentido, Sufiol, A. (11 de abril, 2016). Skill and knowledge y secretos
empresariales (I1). En Almacén de Derecho.
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siguiendo el modelo dispuesto por el comunitario, incorpora precisiones que no son mas que

eso, aclaraciones y ejemplificaciones.

Es cierto que estas previsiones pueden tener su razén de ser en el &mbito de la Directiva, en
tanto puede que alguno de los paises que deban trasponerla no cuenten con disposiciones
similares en su ordenamiento nacional. Sin embargo, éstas resultan innecesarias por obvias en

lo que al ordenamiento juridico espafiol refiere.

En efecto, la gran mayoria de estas previsiones se entienden amparadas por la Constitucion
Espafiola, como es el caso del ejercicio del derecho a la libertad de expresion e informacion®
o por el Estatuto de los Trabajadores, como: (i) la informacion que los trabajadores comunican
a sus representantes; (ii) la autonomia de los interlocutores sociales y el derecho a la
negociacion colectiva y (iii) la prohibicion de imponer en los contratos de trabajo restricciones

no previstas legalmente.

Resta mencionar las hipotesis de limitaciones al uso (i) del skill&knowledge de los
trabajadores® y (ii) de informacion que no retina todos los requisitos del secreto empresarial, a
las que hace alusion el articulo 1, inciso 3, de la LSE. En efecto, la referencia a que la aplicacion
de la norma no podréa servir para justificar estas limitaciones es absolutamente innecesaria en
tanto, ni el skill&knowledge de los trabajadores ni la informacion que no cumpla todos los
requisitos del secreto empresarial constituyen -valga la redundancia- secretos empresariales. En

consecuencia, estas informaciones quedan fuera del &mbito objetivo de aplicacion de la LSE.

Lo anterior confirma que, en lo que a este subcapitulo respecta, el legislador espafiol se ha

limitado a reproducir con minimos cambios lo dispuesto por el legislador comunitario.

4.3. Perspectiva procesal de la LSE

Hasta aqui nos hemos referido a los aspectos sustantivos de la LSE, en relacion a la normativa

anterior. Ahora haremos una breve mencion a la parte procesal de la norma.

En este ambito cabe destacar el articulo 15 de la LSE que -siguiendo la linea de lo dispuesto

por la Directiva en su articulo 9- regula el tratamiento confidencial de la informacion que pueda

%V, Articulo 20 de la CE.
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constituir un secreto empresarial, prohibiendo a los intervinientes la divulgacion de la
informacion a que accedan durante el juicio®? y estableciendo medidas destinadas a evitar una
eventual fuga de la misma. Es asi que, previa solicitud o de oficio, las autoridades judiciales
podran tomar las medidas precisas en aras de preservar la confidencialidad de los secretos

empresariales®,

En efecto, uno de los principales problemas de que adolecia el ordenamiento juridico espafiol
en esta materia -y que retraia a los operadores a interponer demandas por violacion de secretos
empresariales- era precisamente la falta de un sistema eficaz para proteger la confidencialidad
de la informacion durante el proceso tanto frente a terceros como frente a las propias partes.
Ello en tanto, el sistema procesal espafiol estd gobernado por el principio de publicidad e

informacion de las actuaciones judiciales® y el deber de exhibicion documental entre partes®.

Ademas, la normativa procesal espafiola carece de una norma que limite el acceso a la
contraparte o a las demas partes a los secretos empresariales 0 que someta a los intervinientes
en el proceso a la obligacion de no violar los secretos a los que acceden durante el juicio o que,

por principio, preserve su caracter secreto, a diferencia de lo que ocurre en otros paises® .

Por todo lo anterior, entendemos que ésta es una de las disposiciones fundamentales de la LSE

en cuanto novedosa y relevante. No podemos decir lo mismo del resto de las disposiciones que

92 Asi establece el articulo 15.1: “Las partes, sus abogados o procuradores, el personal de la Administracién de
Justicia, los testigos, los peritos y cualesquiera otras personas que intervengan en un procedimiento relativo a la
violacion de un secreto empresarial, 0 que tengan acceso a documentos obrantes en dicho procedimiento por
razon de su cargo o de la funcién que desempefian, no podran utilizar ni revelar aquella informacién que pueda
constituir secreto empresarial y que los jueces o tribunales, de oficio o a peticion debidamente motivada de
cualquiera de las partes, hayan declarado confidencial y del que hayan tenido conocimiento a raiz de dicha
intervencion o de dicho acceso”.

% Asi el articulo 15.2 establece: “Las medidas a las que se refiere el parrafo anterior podran incluir, entre otras
que sean adecuadas y proporcionadas, las siguientes:a) Restringir a un nimero limitado de personas el acceso a
cualquier documento, objeto, material, sustancia, fichero electrénico u otro soporte que contenga informacién
gue pueda constituir en todo o en parte secreto empresarial; b) Restringir a un ndmero limitado de personas el
acceso a las vistas, cuando en ellas pueda revelarse informacion que pueda constituir en todo o en parte secreto
empresarial, asi como el acceso a las grabaciones o transcripciones de estas vistas; ¢) Poner a disposicion de
toda persona que no esté incluida entre el limitado ndmero de personas al que se hace referencia en las letras a)
y b) una version no confidencial de la resolucion judicial que se dicte, de la que se hayan eliminado o en la que
se hayan ocultado los pasajes que contengan informacion que pueda constituir secreto empresarial ”.

%V, art. 232.1 LOPJ y arts. 138.1y 140.1 de la LEC.
% V. art. 328.1 de la LEC.

% Es el caso de Reino Unido, donde las partes y abogados tienen el deber de no violar la informacion revelada
durante el juicio y también de los EE.UU.
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no son mas que una transcripcion, aplicada al ambito de los secretos empresariales, de las

disposiciones ya contenidas de manera general en la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC).

Un ejemplo de lo anterior son las medidas cautelares incoporadas en la LSE. No es discutible
que resultan necesarias pues la tutela judicial puede verse vaciada de contenido en tanto se
perpetde la violacion del secreto durante el lapso de tiempo que transcurre entre la interposicion
de la demanda y la ejecucion de la sentencia estimatoria. Sin embargo, entendemos no es
estrictamente necesario que esto sea previsto en la LSE, en tanto ya se encuentra cubierto por

la norma procesal, la LEC.

Similar es lo que sucede con las medidas y acciones que el titular del secreto puede solicitar en
el proceso, sobre el fondo del asunto. Conforme hemos detallado en el subcapitulo 3.3.2, la
vigente LSE establece un listado de acciones que el titular de un secreto empresarial podra
solicitar®” que son, a su vez, practicamente idénticas a las dispuestas por la anterior redaccion
del articulo 18 de la LCD. Solamente se agregan en la LSE aquellas acciones que hacen
referencia especifica a las mercaderias infractoras en tanto estas no eran contempladas

especificamente por la LCD.

A modo de breve conclusion entendemos que el principal aporte de la LSE ha sido: (i) cubrir
todas las posibles situaciones de violacion de secretos empresariales bajo una misma
regulacién, otorgandoles un trato equitativo y (ii) procurar la mayor coherencia del
ordenamiento juridico interno evitando la asociacion absoluta entre secretos empresariales y
actos de competencia desleal. Si bien las leyes de competencia desleal han constituido la
primera herramienta de proteccion directa del secreto empresarial en el entorno europeo,
entendemos que -mas alla de su efectividad préctica- no resulta del todo correcto articular alli
su proteccion. Esto en tanto, como ya hemos aclarado a lo largo de este trabajo, los secretos
empresariales no siempre constituyen actos de competencia desleal. Mucho menos conveniente
resulta la consecuente exclusién del requisito basico de toda ley de competencia desleal -la
finalidad concurrencial- en aras de tutelar aquellas vulneraciones de secretos empresariales que
no constituyen actos de competencia desleal pero deben igualmente ser regulados por la misma

norma.

5. EL SECRETO EMPRESARIAL EN EL URUGUAY

97V, Articulo 9 LSE.
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El ordenamiento juridico uruguayo no cuenta con una sola referencia a los secretos
empresariales o comerciales. Como hemos mencionado al inicio del capitulo tercero de este
trabajo, muchos de los paises que no cuentan con una regulacion especifica de los secretos
empresariales en tanto modalidad de propiedad intelectual, suelen articular su proteccion junto
con la regulacion de la competencia desleal®®. Esto no sucede asi en Uruguay en tanto no solo
no contamos con referencia alguna a los secretos empresariales o comerciales como instituto
de la propiedad intelectual, sino que tampoco cuenta nuestro ordenamiento juridico con una ley

de competencia desleal en donde inscribir su regulacion.

Sin embargo, cabe mencionar que hay quienes lo han entendido reconocido en base a una
interpretacion conjunta de los articulos de la Constitucion y ciertas disposiciones del Codigo de

Comercio y de la Ley de Sociedades Comerciales (en adelante, LSC).

En primer lugar, La Constitucion de la Reptblica establece en su articulo 28 que “los papeles
de los particulares y su correspondencia epistolar, telegrafica o de cualquier otra especie, son
inviolables, y nunca podra hacerse su registro, examen o interceptacion sino conforme a las
leyes que se establecieren por razones de interés general”. Por su parte, el articulo 36 de la
Carta reconoce y protege al comercio como actividad o profesion®. En consecuencia, se ha
interpretado que entre los “papeles de los particulares” que protege el articulo 28, quedan
incluidos los papeles de los comerciantes. Esta interpretacion se ha entendido reforzada por: (i)
los articulos 70 y siguientes del Codigo de Comercio que consagran el secreto de los libros de
los comerciantes!®y los articulos 95 y 101 que prevén el deber de reserva de los agentes de
comercio; (ii) El articulo 321 de la LSC, en sede de sociedades anonimas, que limita la

informacidn de la sociedad a la cual el accionista puede acceder.

A raiz de la interpretacion conjunta de todos estos articulos -y de la sumatoria de limitaciones

que establecen para habilitar el acceso a la informacion de la empresa- algunos profesionales

% Ello en la medida en que se ha tendido a considerar la violacién de secretos empresariales como una especie
dentro de los actos de competencia desleal, o que no es del todo conveniente conforme desarrollaremos mas
adelante.

% Dispone el articulo 36 de la Constitucion Uruguaya: “Toda persona puede dedicarse al trabajo, cultivo,
industria, comercio, profesién o cualquier otra actividad licita, salvo las limitaciones de interés general que
establezcan las leyes”.

100 E| Cadigo de Comercio autoriza la exhibicion previa orden del juez y “en cuanto tenga relacion con el punto
0 cuestion de que se trata” agregando que el reconocimiento de los libros se “contraera exclusivamente a los
articulos que tengan relacion con la cuestion que se ventila”. L0S requerimientos presuponen la existencia de una
contienda judicial y la previa y necesaria orden judicial.

35



nacionales han afirmado el reconocimiento del secreto comercial en el ordenamiento juridico
uruguayo. Reconocimiento que, a nuestro entender, en nada se relaciona con el secreto
empresarial en tanto modalidad de la propiedad intelectual susceptible de proteccién propia

mediante el instituto descrito en los primeros capitulos de este trabajo.

5.1. Los secretos empresariales en la regulacion penal

El Codigo Penal Uruguayo (en adelante, “CPU”) a través de sus articulos 300 y 301 protege la
inviolabilidad de los documentos publicos o privados de caracter confidencial, tanto en lo
relativo al acceso a su contenido como a la revelacion o divulgacion no autorizada. Es decir,
tipifica como delitos tanto a la obtencién como a la revelacion ilicita del contenido de

documentos secretos.

Como salta a la vista, nuestro CPU no protege exclusivamente a los secretos empresariales, a
diferencia de lo que sucede con los articulos 278 a 280 del CP Espafiol. Sin embargo, estos
pueden entenderse contemplados bajo la referencia al “contenido de documentos secretos” que
realiza nuestro Cadigo. En efecto, el titular de secretos empresariales podra ampararse en los

articulos 300 y 301 del CPU si se enfrenta a la obtencion y/o revelacion ilicita de los mismos®®?.

Cabe precisar también que el CPU carece de una disposicion -como la del articulo 280 del CP
Espafiol- que tipifique como delito la violacion de secretos empresariales por un adquiriente
indirecto. Es decir, por aquel que no participd activamente en la obtencion del secreto pero, en
todo caso, accede a €l con conocimiento de su origen ilicito!®2. Esto resulta 16gico en tanto es
claro que el legislador uruguayo no pensé exclusivamente en los secretos empresariales al
redactar estos articulos. A pesar de ello podemos llegar a interpretar que esta situacion queda
amparada por el articulo 301 de nuestro CP en tanto éste tipifica como delito la revelacion del
contenido de los documentos que se mencionan en el articulo 300 y que hubieran llegado a su

conocimiento “por los medios en él establecidos 0 en otra forma delictuosa”%,

101 Tanto si la informacion vulnerada constituye efectivamente un secreto empresarial, como si no cumple con los
requisitos para constituir un secreto empresarial pero se trata de un documento secreto o el contenido del mismo.

102 E| conocimiento puede no ser efectivo. Basta con que el conocimiento del origen iicito del secreto empresarial
sea debido para que el tercero adquiriente incurra en violacion del mismo.

108 Destaquemos, sin embargo, que este articulo refiere exclusivamente a la revelacion del secreto adquirido

indirectamente. En cambio, en el ordenamiento espafiol se castiga la adquisicién, divulgacion y/o explotacién del
secreto por parte del adquiriente indirecto.
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Acto seguido, el articulo 302 del CPU tipifica el delito de violacion de secretos profesionales

que recae sobre la informacion que se obtiene por razén de la profesion o empleo.

En consecuencia, podemos decir que nuestro Codigo Penal cuenta con disposiciones capaces
de proteger medianamente bien al titular de secretos empresariales frente a la violacién de los
mismos, ya sea a través de terceros ajenos a la empresa como de empleados que, incumpliendo
su secreto profesional, los divulguen. Decimos medianamente bien en tanto el CPU omite
tipificar como delito la explotacion de estos secretos (ya sea aquellos resultantes de documentos
secretos, como los adquiridos en funcion del empleo o profesion). Esto deja desamparadas a
aquellas situaciones -poco frecuentes pero posibles- en las que el secreto empresarial se explota

sin mediar revelacion%,

Sin embargo, y mas alla de la conveniencia de sancionar penalmente la violacion de secretos
empresariales, una regulacion exclusivamente penal de los mismos resulta extremadamente
arriesgada. En primer lugar, por el desincentivo a recurrir a la justicia que ello genera en las
victimas, considerando la mayor publicidad de los procesos penales. Recordemos que es
esencial que los secretos mantengan su caracter reservado en aras de preservar su valor

competitivo.

Asimismo, una regulacion exclusivamente penal acarrea intensos costes sociales en la medida
que el temor de incurrir en violacion de secretos empresariales -y ser castigado penalmente por
ello- puede disminuir actuaciones legitimas y socialmente valiosas. Especialmente si
consideramos lo dificil que ha resultado en el Derecho comparado distinguir cuando se esta
frente a un secreto empresarial y cuando, por el contrario, la informacion se considera
constitutiva del skill&knowledge de un trabajador. Cabe destacar que, es muy probable que este
ultimo riesgo no sea trasladable a la realidad actual del Uruguay en funcion del
desconocimiento generalizado sobre el secreto empresarial que existe a nivel nacional.
Préacticamente no contamos con desarrollos doctrinales ni jurisprudenciales sobre el tema por
lo que, mucho menos, se ha ahondado en conceptos como el skill&knowledge. Sin embargo,
entendemos que este riesgo debe ser planteado en tanto, con el tiempo, la realidad comercial
uruguaya tornara inevitable los desarrollos doctrinales y jurisprudenciales al respecto y, llegado
el momento, convendréa tener presente la necesidad de contar con regulaciones suficientes en el

ambito civil en pro de evitar los riesgos mencionados.

104 A modo de ejemplo: cuando el sujeto que accedio al secreto empresarial (ilicita o licitamente) lo explota para
si, sin que su empleo permita a otros conocerlo.
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5.2. Los secretos empresariales en la regulacion civil

Conforme hemos adelantado al comienzo de este capitulo, nuestro ordenamiento juridico no
cuenta con referencia especifica alguna a los secretos empresariales o comerciales. Sin
embargo, hay quienes entienden que su consagracion se deduce de la interpretacion conjunta
del articulo 28 y 36 de la Constitucion con los articulos 70 y siguientes del Codigo de

Comerciol®,

A nuestro entender lo que resulta de la interpretacion conjunta de estos articulos no es méas que
el derecho a mantener la informacion confidencial en secreto, mas especificamente, los “libros
de los comerciantes” y el consecuente derecho a negar el acceso a los mismos. La doctrina
uruguaya no se ha apartado mucho de esta interpretacién en tanto ha sostenido: “Es
terminantemente claro que el derecho a la reserva de la documentacién particular y, en
especial de la comercial, es un principio de nuestro Derecho, que s6lo y Unicamente cede en
los casos en que asi se disponga por Ley, establecida por razones de interés general...”*°. En
similar sentido se ha dicho: “...los administradores pueden negarse a entregar esa informacion

considerada confidencial o secreta en proteccion del interés de la sociedad... "',

En consecuencia entendemos que, si bien no quedan dudas de que el legislador uruguayo ha
pretendido restringir el acceso a informacion empresarial que pueda considerarse confidencial,
éste no ha considerado en absoluto la proteccion de los secretos empresariales tal como lo
hemos definido anteriormente ni, mucho menos, ha previsto el instituto en cuestion.
Demostrativo de ello es el hecho de que estas normas se refieren a los soportes materiales de la
informacién y no a la informacion en tanto bien inmaterial susceptible de ser protegido
mediante una modalidad particular de la propiedad intelectual. Por su parte, las interpretaciones
doctrinales que entienden que este derecho protege a la informacion considerada confidencial

0 secreta no cuentan con ninguna definicion que determine qué se entiende por ella.

105 Esta argumentacion ha sido utilizada por los profesionales, principalmente a la hora de oponerse a la
presentacion de determinada informacion requerida por la contraparte en un proceso judicial.

106 Rodriguez Olivera, N. y Lopez Rodriguez, C. (2006). Manual de Derecho comercial uruguayo. Vol. 4. Tomo
1. FCU. p. 190.

107 A, Ferrer. (2017). Secreto e informacion en las sociedades comerciales. En Impulso y desarrollo: EI Derecho
Comercial como organismo vivo. Instituto de Derecho Comercial. FCU. p. 92.
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Por otro lado, nuestro ordenamiento cuenta con algunos preceptos aislados que protegen
distintos tipos de secretos de manera particular. Nos referimos al secreto bancario'®; secreto
tributario®®; secreto estadistico'? y el secreto de los funcionarios del Ministerio de Ganaderia
Agricultura y Pesca''l. Estos secretos constituyen especies dentro del género de los secretos
profesionales, con la particularidad de que cuentan con una proteccién especial (ademas de la
proteccion general del CPU). En consecuencia, cuando el secreto profesional violentado no
pueda subsumirse dentro de estos secretos particulares, solamente podra ser protegido por la

via penal del articulo 302.

A modo de conclusion, podemos afirmar que el vacio legal del que adolece el ordenamiento
privado uruguayo en materia de proteccion de secretos empresariales no seria de tal gravedad
si al menos se contara con una proteccion articulada de la competencia desleal y de los secretos
profesionales en via civil. En efecto, la practica ha demostrado que la gran mayoria de las veces,
la violacion de secretos empresariales se realiza con finalidad concurrencial, constituyendo asi
un acto de competencia desleal y pudiendo el titular quedar amparado por dicha regulacion!2,
Por otro lado, es una realidad que, cuando la violacion de secretos empresariales no va
acompariada de una finalidad de competencia, suele llevarse a cabo por trabajadores o antiguos
trabajadores con animo de venganza (hip6tesis que podria protegerse mediante una regulacién
en via civil del secreto profesional). En resumen, de contar nuestro ordenamiento privado con
dicha normativa, el titular de un secreto empresarial podria protegerse tanto frente a las
violaciones de secretos empresariales realizadas con finalidad concurrencial, como frente a
aquellas realizadas sin esta finalidad a manos de quien adquiere licitamente el secreto por razén
de su empleo o bien de su colaboracion contractual con la empresa.

108 Regulado por el Decreto Ley 15.322. comprende todas las informaciones recibida de clientes o sobre clientes
que estén en poder de la institucion financiera. El obligado al secreto bancario es la institucion financiera y sus
funcionarios y asesores.

109 Previsto en el articulo 47 del Cédigo Tributario uruguayo. El obligado a guardar secreto es la administracion
tributaria y sus funcionarios respecto a toda informacién que resulte de sus actuaciones administrativas o
judiciales.

110 Resultante del articulo 17 de la Ley 16.616. Este secreto recae sobre los datos individuales proporcionados a
los organismos del Sistema Estadistico Nacional y estan obligados a guardarlo tanto los organismos y sus
funcionarios.

11 Previsto en el articulo 264 de la Ley de presupuesto 16.736. Este secreto recae sobre los funcionarios del MGAP
respecto de las informaciones que obtuvieran tras su funcién de contralor.

112 Es por este motivo que la mayoria de los ordenamientos juridicos europeos incluian la regulacién de los secretos
empresariales dentro de las leyes de competencia desleal, dedicandole algunas veces un articulo aparte (como
sucedia con la LCD espafiola). Sin embargo, en el Gltimo tiempo se ha optado por regular a los secretos
empresariales de manera independiente en la medida que, justamente, no todas las hip6tesis de violacién de los
mismos pueden considerarse actos constitutivos de competencia desleal.
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No debemos perder de vista, sin embargo, que estas normas funcionarian como meras formas
de colmar el vacio legal producido por la ausencia de una regulacion nacional que proteja de

manera especifica a los secretos empresariales.

Conforme demostraremos en los apartados siguientes -a pesar de evidenciarse en la practica
situaciones de vulneracion a los secretos empresariales- este vacio normativo tampoco ha sido
subsanado por la jurisprudencia (ni mediante el recurso al acuerdo ADPIC, ni por cualquier

otra via).

5.3. El acuerdo ADPIC y su aplicacion en el Uruguay

Uruguay, como miembro de la OMC, se encuentra obligado por el Acuerdo ADPIC. Asimismo
éste constituye Derecho positivo en nuestro pais desde 1994 al haber sido aprobado mediante
Ley 16.671.

A pesar de estar incorporado a la legislacion uruguaya desde hace mas de veinticinco afos, el
acuerdo ADPIC es escasamente utilizado tanto por los profesionales como por los jueces

nacionales que muy rara vez lo citan en sus pretensiones y sentencias.

Este desconocimiento generalizado del ADPIC puede explicarse por tres factores: a) por la
escasa difusion que ha tenido en el Poder Judicial; b) por la escasa formacion que, en general,
tienen los Jueces uruguayos sobre el Derecho de la Propiedad Intelectual y ¢) porque no siendo
tan frecuentes los casos sobre la materia que llegan a la justicia civil, ni los Jueces ni la Escuela

Judicial del Uruguay se han preocupado por capacitarse en esta area'*s.,

Otra razon que se ha planteado como explicacion del escaso recurso a esta norma internacional
refiere a la falta de necesidad. Ello en tanto, segln se ha dicho: “Uruguay tiene una regulacion
muy protectiva y autosuficiente en materia de Propiedad Intelectual, la cual aunque acorde a
las lineas del ADPIC, excede aun mds sus estandares de proteccion en varios aspectos,

constituyendo verdaderas reglas “ADPIC-plus 1.

113 Asf lo ha planteado el ministro del Tribunal de Apelaciones en lo Civil, Dr. Edgardo Ettlin, en su articulo “El
acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) en la
Jjurisprudencia de la Republica Oriental del Uruguay”.

14 Ettlin, E. (2018). El acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el
comercio (ADPIC) en la jurisprudencia de la Republica Oriental del Uruguay. En Doctrina & Publicaciones Cade
Doctrina y Jurisprudencia 1613. Disponible en Base de Datos CADE - Modulo Juridico.
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A nuestro modo de ver esta justificacion no es de recibo en tanto nuestro pais ha omitido regular
una de las modalidades de propiedad intelectual previstas por el ADPIC (los secretos
empresariales) y, no obstante ello, la utilizacion de este acuerdo en la materia es practicamente
nula. En efecto, hemos encontrado una sola sentencia en toda la jurisprudencia uruguaya que
cita el articulo 39.2 del ADPIC para definir a los secretos empresariales (o informacién no
divulgada)!*®. Sin embargo, conforme desarrollaremos mas adelante, incluso en este caso los

jueces omiten juzgar la situacién de acuerdo al articulo en cuestion.

A continuacion, y tras una exhaustivo andlisis de la jurisprudencia civil uruguaya, pasaremos a
exponer las escasas sentencias en las que se ha utilizado o, por lo menos citado, el acuerdo
ADPIC.

5.3.1. El Acuerdo ADPIC y la competencia desleal

En primer lugar, debemos remarcar que la mayoria de las veces en que la jurisprudencia
uruguaya ha mencionado al acuerdo ADPIC lo ha hecho en conexion con el articulo 10bis del
Convenio de Paris (CUP) para casos de competencia desleal y como un complemento de las
normas civiles nacionales!’®. En efecto, el articulo 10bis del CUP se ha utilizado
frecuentemente por los jueces nacionales para definir el alcance de la competencia desleal y asi

colmar -en la medida de lo posible- el vacio de la legislacion uruguaya en la materia.

Cabe recordar aqui lo siguiente: (i) EI CUP no menciona expresamente los secretos
empresariales pero incluye como una modalidad de propiedad intelectual la represion de la
competencia desleal'!’. A su vez, dispone en su articulo 10bis de una clausula general
prohibitiva de actos de competencia desleal. (ii) Por su parte, el acuerdo ADPIC incluye
expresamente a los secretos empresariales como una modalidad de propiedad intelectual pero,
en el inciso 1ro del articulo 39, aclara que se incluyen a los efectos de garantizar una proteccion
eficaz contra la competencia desleal, de conformidad con lo establecido en el articulo 10bis del
CUP.

116 Sentencia 98/2010 del TAC 6; Sentencia 117/2016 del TAC 2 y Sentencia 48/2017 del Juzgado Letrado en lo
Civil 7.

117 En efecto, el articulo 2.1 del Convenio dispone: “La proteccion de la propiedad industrial tiene por objeto las
patentes de invencion, los modelos de utilidad, los dibujos o 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 ”.
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De lo expuesto por ambas normas salta a la vista que se ha tendido a confundir -o tomar por
sindnimos- a los secretos empresariales con los actos de competencia desleal. Conforme
desarrollaremos mas adelante, esta asociacion representa un error. Si bien es cierto que la
mayoria de los casos de violacién de secretos empresariales configuran, a su vez, actos de
competencia desleal, esto no es una regla. En efecto, pueden encontrarse hipétesis donde la

violacion de secretos empresariales se realice sin finalidad concurrencial'!®,

La asociacion entre secretos empresariales y actos de competencia desleal que resulta de ambas
normas internacionales puede explicar el hecho de que no encontremos ninguna sentencia en la
jurisprudencia uruguaya que efectivamente aplique el ADPIC en aras de juzgar una eventual
vulneracién de secretos empresariales pero que si encontremos, en cambio, sentencias que lo
mencionen en pro de juzgar ciertos actos como constitutivos de competencia desleal. Actos
que, en muchos casos, podrian haberse juzgado como violaciones a secretos empresarialest*®.
Resulta mas que evidente que la consideracién de los secretos empresariales como otra
modalidad de la propiedad intelectual se ha omitido por completo en la jurisprudencia

uruguaya.

Cabe destacar también que, en la medida que el CUP no establece un sistema de responsabilidad
frente a la competencia desleal, los jueces uruguayos lo utilizan en conjunto con las normas
generales de la responsabilidad extracontractual. Es asi que ha dispuesto nuestra jurisprudencia:
“La Sala tiene jurisprudencia en el sentido de que puede tomarse como régimen legal aplicable
el art. 1319 o el art. 1321 (abuso de derecho) del C. Civil, desde que no existen normas
especificas salvo las supranacionales ratificadas por Dec.Ley 14.910 y Ley 16.671 (Convenio
de Paris y ADPIC) "'?°, Es decir, ante la ausencia de una regulacion articulada en el Derecho

nacional y de un sistema de responsabilidad en el Convenio de Paris, la competencia desleal se

118 Es el caso del trabajador que divulga el secreto empresarial de su empleador con animo de venganza.

119 Es el caso de la sentencia 24/2007 donde la actora reclama por competencia desleal y vulneracion de derechos
de autor cuando los hechos demuestran que el demandado ha utilizado informacion confidencial de la actora que
es susceptible de constituir un secreto empresarial. En este caso en particular se desestima la demanda por entender
los jueces que los ensayos en cuestion (y la informacidn que ellos contienen) no estan protegidos por el derecho
de autor y que la competencia desleal no se encuentra correctamente probada. Sin embargo, se omite toda
evaluacion respecto a si efectivamente la informacion confidencial vulnerada constituye un secreto empresarial.

120 Sentencia 307/2003 del TAC 2. En similar sentido: Sentencia 64/2012 del TAC 4; Sentencia 466/2014 del TAC
5; Sentencia 117/2016 del TAC 2; Sentencia 48/2017 del Juzgado Letrado en lo Civil de 7mo Turno; Sentencia
77/2019 del TAC 3; entre otras.
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121

ha enmarcado dentro de una figura mas amplia como lo es el abuso de derecho*~ previsto en

el Codigo Civil nacional, en sede de responsabilidad extracontractual.

5.3.2. EL Acuerdo ADPIC vy la jurisprudencia uruguaya en la proteccion de la
informacion no divulgada. Sentencia 24/2007 del TAC 3

Dedicaremos este subcapitulo a la sentencia 24/2007 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil
de 3er Turno por ser ésta la Unica ocasion en la que los jueces uruguayos han reconocido que
los secretos empresariales se encuentran tutelados por el articulo 39.2 del acuerdo ADPIC y la
Unica vez que se los define conforme a los pardmetros de esta norma. Sin embargo, y como ya
hemos adelantado, no se utilizé dicho articulo en aras de juzgar el caso, sino que nuevamente

se subsumio a los secretos empresariales dentro del género de actos de competencia desleal.

Esta sentencia tiene lugar tras el recurso de apelacion interpuesto por la parte actora (Merial
Uruguay) contra la sentencia de primera instancia que rechazé la demanda por Competencia
Desleal y violacién de Derechos de Autor contra Laboratorios Microsules. La parte actora
(empresa que se desarrolla en el ramo de la salud animal) funda su demanda en que Laboratorios
Microsules (empresa competidora) utilizé informacion confidencial de su propiedad entre las
que se encuentran ensayos y pruebas que Merial considera obras protegidas por derecho de

autor'??,

De lo que no cabe duda en este proceso es que, efectivamente, el demandado utiliz6 informacion
contenida en los ensayos propiedad de Merial, porque asi lo ha reconocido la parte demandada
y reproducido el tribunal mediante su sentencia. A su vez, esta sentencia reconoce que la
informacién utilizada por Laboratorios Microsules es susceptible de constituir informacion no

divulgada o secretos empresariales conforme dispone el articulo 39.2 del ADPIC, el cual cita'?3,

121 Entendiéndose por abuso de derecho el ejercicio del mismo con una finalidad distinta de aquella en que su
funda su legitimidad.

122 Se trata de ensayos para evaluar la eficacia de la ivermictina en una inyeccion de accion prolongada contra la
garrapata

123 Manifiesta el tribunal: “Conforme se destaca por la Organizacién Mundial del Comercio, en el Acuerdo sobre
los ADPIC se exige que la informacién no divulgada -secretos comerciales o conocimientos tecnoprdcticos (know-
how)- goce de proteccion. De conformidad con el pdrrafo 2 del articulo 39, debe prestarse proteccién a la
informacidn que sea secreta, que tenga un valor comercial por ser secreta y que haya sido objeto de medidas
razonables para mantenerla secreta. No se prescribe en el Acuerdo que la informacién no divulgada se trate como
una forma de propiedad, pero si se prescribe que las personas que tengan legitimamente control de esa
informacidn tengan la posibilidad de impedir que se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros
sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos. La expresion “de manera contraria a
los usos comerciales honestos’significa prdcticas tales como el incumplimiento de contratos, el abuso de
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Sin embargo, el tribunal no ahonda en el tema ni procede a examinar si la informacion en

cuestion cumple efectivamente con los requisitos para considerarse secreto empresarial.

En resumidas cuentas, se trata de un caso donde los hechos demuestran que el demandado ha
utilizado informacion que es susceptible de constituir un secreto empresarial de la actora
(informacién que forma parte de ensayos de Merial). Sin embargo, la parte actora reclama dafios
y perjuicios fundando su pretension en la competencia desleal y en la vulneracion a los derechos
de autor (ya que entiende que los ensayos de donde surge la informacidn estan protegidos por
este instituto). Por su parte, los jueces desestiman la demanda por entender que los ensayos en
cuestion (y la informacion que ellos contienen) no estan protegidos por el derecho de autor y

que la competencia desleal no se encuentra correctamente probada.

No queda del todo claro entonces por qué el Tribunal de Apelaciones cita el articulo 39.2 del
ADPIC definiendo los secretos empresariales y afirmando la proteccion que se le debe otorgar
a los mismos. Suponemos que lo hace en funcién de que la parte actora también lo cita en su
demanda con el objetivo de fundamentar la competencia desleal que alega. En efecto, y
conforme veremos a continuacion, resulta bastante frecuente que las empresas que se enfrentan
a vulneraciones de informacién confidencial simplemente mencionen la adquisicion o
divulgacion ilicita de la misma en aras de justificar el hecho ilicito alegado (que suele ser la
competencia desleal) y no profundicen sobre el tema. No hemos encontrado una sola sentencia
donde la parte actora ubique a la violacion de la informacion confidencial como el hecho ilicito

a probar.

Cabe cuestionarnos en este caso particular qué hubiera sucedido si, tanto la actora en su
demanda como los jueces en la sentencia, hubieran considerado la violacion de secretos
empresariales como una pretension por si misma, independientemente de su consideracion
como acto de competencia desleal. A nuestro entender, de haber demandado la actora por
vulneracién de secretos empresariales -en tanto modalidad de la propiedad intelectual
independiente- en vez de reclamar una vulneracion de los derechos de autor que no tenia, sus
oportunidades de obtener una victoria parcial hubieran sido bastante mayores. En efecto,
conforme resulta de la sentencia, la propia demandada admitié haber utilizado informacion
confidencial contenida en los ensayos propiedad de Merial sin su consentimiento. Partiendo de

esa base, donde la utilizacion ilicita ya esta practicamente probada, de resultar que la

confianza, la instigacion a la infraccion, y también la adquisicion de informacion no divulgada por terceros que
supieran, o que no supieran por negligencia grave, que la adquisicién implicaba tales practicas”.
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informacidn efectivamente constituia un secreto empresarial (es decir, de cumplir con los
requisitos del articulo 39.2 del ADPIC), la actora hubiera podido obtener un resarcimiento, al

menos por la vulneracion de secretos empresariales.

Recordemos que el ADPIC también contiene una seccién dedicada a las medidas judiciales que
pueden disponerse en pos de proteger al titular de cualquiera de los derechos de propiedad
intelectual reconocidos por el acuerdo. En efecto, se dispone que las autoridades judiciales
estaran facultadas para: (i) ordenar el cese de los actos de infraccion'?*; (ii) ordenar la

indemnizacion de los perjuicios al titular del derecho vulnerado!®

y (iii) ordenar la incautacion
y/o destruccion de mercaderias en infraccion (asi como de los materiales e instrumentos que se

hayan utilizado para su produccion)*?®,

En el caso de autos, entendemos que el juez podria haber ordenado el cese de los actos de
infraccion y/o la incautacion de las mercaderias en infraccion, siempre y cuando se hubiera
determinado: (i) que efectivamente la informacion en cuestion constituia un secreto empresarial
y (ii) que el producto desarrollado por el demandado fue resultado de la obtencion ilicita del
secreto empresarial de la actora y no consecuencia de una conducta licita como el desarrollo

independiente o ingenieria inversa.

Cabe tener presente que, para que un juez nacional pueda ordenar la indemnizacién por dafios
y perjuicios, es inevitable que éste recurra al régimen de responsabilidad extracontractual de
nuestro Codigo Civil. Como consecuencia de ello, solamente se impondra indemnizacion
econdmica al demandado cuando se entienda correctamente probado no solamente el hecho
ilicito, sino también el dafio y el nexo causal entre los anteriores. En consecuencia, en este caso,
la indemnizacion econdémica no hubiera sido posible en tanto el Tribunal desestimé la
competencia desleal justamente por falta de pruebas respecto al dafio efectivamente sufrido por

la actora?’.

124y, articulo 44 Acuerdo ADPIC.

125/, articulo 45 Acuerdo ADPIC.

126 v/, articulo 46 Acuerdo ADPIC.

127 Recordemos que a falta de una regulacion nacional sobre la competencia desleal con su régimen propio de
responsabilidad, también en estos casos se debe recurrir a las normas de responsabilidad extracontractual del
Cadigo Civil.
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5.3.3. El Acuerdo ADPIC y sus otros usos

Finalmente, encontramos un par de casos en la jurisprudencia uruguaya donde se citan otros
dos articulos del ADPIC, ambos localizados bajo la seccion “Procedimientos y recursos civiles

y administrativos”. A saber:

(i) Mediante sentencia 318/2009 del TAC 6 se aplicé el articulo 46 del acuerdo para ordenar la
incautacién y destruccion de mercaderias infractoras de derechos de patente, asi como la de los

instrumentos utilizados para su elaboracién y envase 28

(ii) Mediante sentencia 203/2015 del TAC 7 se citd el articulo 45 del ADPIC relativo a la
indemnizacion por dafos y perjuicios ante la infraccion de alguno de los derechos contenidos
en el ADPIC'®,

Hasta aqui hemos mencionado préacticamente la totalidad de las sentencias uruguayas que han
citado al acuerdo ADPIC.

No podemos sino concluir que existe un desconocimiento generalizado, tanto por los
profesionales como por los jueces del Uruguay, respecto del ADPIC y, en especial, respecto de
los secretos empresariales en tanto modalidad de la propiedad intelectual susceptible de

proteccion independiente.

Es cierto que Uruguay posee una legislacion interna bastante protectora de las distintas
modalidades de propiedad intelectual, con excepcidn de los secretos empresariales que no se
encuentran regulados por norma nacional. Es precisamente por ello que consideramos que es
una verdadera pena que la jurisprudencia no se haya desarrollado en el sentido de proteger a
los titulares de secretos empresariales mediante el recurso al acuerdo ADPIC. Recordemos que

128 a ley de patentes nacional No. 17.164 contiene un par de disposiciones referidas a la incautacion y destruccion
de mercaderia infractora de los derechos de patente en sus articulos 106 y 107. En la medida que estos articulos se
encuentran bajo el capitulo II denominado “disposiciones penales”, es que el juez de primera instancia recahzo la
pretension de la actora por entender que no tenia facultades para ordenar la incautacion y destruccion de las
mercaderias. EI Tribunal de segunda instancia, en cambio, cita al articulo 46 del ADPIC para evidenciar que el
hecho de que dichos articulos se encuentren bajo el referido capitulo no significa que los jueces civiles carezcan
de tal facultad.

129 Segin dispuso el tribunal actuante, dicho articulo: “...indica que las autoridades judiciales estaran facultadas
para ordenar al infractor que pague al titular del derecho un resarcimiento adecuado para compensar el dafio
que éste haya sufrido debido a la infraccion de su derecho de propiedad intelectual, causada por un infractor que

”

sabiendo, o teniendo motivos para saberlo, haya desarrollado una actividad infractora...”.
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este acuerdo no solo define y delimita el alcance de los secretos empresariales, sino que también

permite accionar contra el infractor de los mismos.

5.4. Jurisprudencia sobre Secreto Empresarial en Uruguay

Dejando de lado aquellas sentencias que expresamente mencionan al acuerdo ADPIC,
encontramos un conjunto no menor de casos que podrian haberse juzgado por adquisicion,
divulgacion y/o explotacion ilicita de secretos empresariales y, por motivos que luego

evaluaremos, no se lo ha hecho.

Conforme hemos adelantado anteriormente, las hipétesis de violacion de secretos empresariales
suelen reducirse a: (i) actos constitutivos de competencia desleal cuando quien violenta el
secreto empresarial lo realiza con finalidad de competencia o (ii) actos ilicitos de violacion de

secretos empresariales realizados sin finalidad concurrencial.

A los efectos de otorgar mayor claridad, estructuraremos el estudio de los casos detectados en

funcién de la diferenciacion mencionada.

5.4.1. Violacién de secretos empresariales con finalidad concurrencial

Bajo este subcapitulo expondremos distintas sentencias cuyos casos a estudio eran susceptibles
de ser juzgados por vulneracion de secretos empresariales (en tanto especie de actos
constitutivos de competencia desleal). Sin embargo, en todos estos casos, tanto los demandantes
como los jueces actuantes han omitido considerar a las acaecidas adquisiciones, divulgaciones
0 explotaciones de informacion confidencial como eventuales violaciones al secreto
empresarial. En efecto, estas conductas han sido expuestas por las partes demandantes con el

mero objetivo de fundamentar la competencia desleal alegada.

Recordemos que nuestros jueces han sido consistentes en entender a la competencia desleal
como una manifestacion del abuso de derecho, recurriendo por tanto al régimen de
responsabilidad extracontractual previsto por el Codigo Civil nacional en sus articulos 1319 y
1321.

A los efectos de probar lo afirmado anteriormente es que exponemos los hechos que se

desprenden de las sentencias en cuestion:
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1) Ex gerente general y socio de una empresa de emergencia mévil que idea y crea otra
empresa del mismo rubro explotando informacion confidencial de la anterior a los
efectos de posicionar la nueva empresa en el mercado. La informacion utilizada
consistia en proyectos para formar empresas de emergencias en otros paises, padrones
de socios, manuales de procedimientos de trabajo y de descripcion de tareast.

2) Exempleado de una empresa de fabricacion y comercializacion de baterias industriales
que, durante dos afios, suministré informacion confidencial de la misma a otra empresa
que utilizé dicha informacién para incursionar en el rubro de las baterias industriales
(lo que no hacia anteriormente). En efecto, a través de su correo laboral, el demandado
revelaba a otra empresa (codemandada) informacién sobre productos, datos técnicos,
cotizaciones, potenciales clientes y negocios. La codemandada, a su vez, explotaba la
informacion obtenida indirectamente pero con conocimiento debido su origen ilicito2.

3) Exsocio y empleado de una automotora familiar que utiliza informacién confidencial
de la misma para adquirir, por cuenta propia, el local contiguo. En efecto, la automotora
se encontraba en plena negociacién (habiendo incluso contratado a un intermediario)
con los propietarios del local contiguo para adquirirlo y ampliar el negocio. El
demandado utiliz6 esta informacién (relativa al precio que la empresa ofrecia a los
propietarios y demas cuestiones propias de la negociacién) para ofrecer una mejor oferta
al propietario del inmueble y adquirirlo por su cuenta. En dicho inmueble funda luego
una nueva automotora'®,

4) Dos ex empleados de una empresa lider en el desarrollo y comercializacidn de caravanas
de identificacion para ganado bovino (y beneficiaria del derecho de patente sobre el
sistema de seguridad de sus caravanas), tras renunciar a la empresa, comienzan a prestar
servicios para la competencia. La empresa de la competencia desarrolla, luego de la

incorporacion de estos dos sujetos, una linea de caravanas igual a la de la actora'®,

130 Caso objeto de la sentencia 114/2010 del TAC 5. Se demanda al ex gerente y a la nueva empresa por dafios y
perjuicios fundados en la competencia desleal. El tribunal entiende acreditado el hecho ilicito, sin embargo
mantiene la recurrida (que rechaz6 la demanda) en tanto no entiende probado el dafio ni el nexo causal.

131 Caso objeto de la sentencia 33/2021 del TAC 7. La empresa de baterias demanda al ex trabajador y a la empresa
destinataria de la informacion por dafios y perjuicios fundados en la competencia desleal. El tribunal ampara la
demanda ya que entiende acreditado el hecho ilicito (en tanto competencia desleal), el dafio y el nexo causal. En
la medida en que la empresa codemandada no se dedicaba anteriormente a la venta de baterias, el Tribunal estima
los dafios patrimoniales provocados al actor en las ganancias obtenidas por la empresa a raiz de la venta de baterias.
Condena al pago de dicha suma a ambos demandados en forma solidaria. A su vez, condena a el ex empleado a
abonar una suma en concepto de dafio moral o extra patrimonial.

132 Caso objeto de la sentencia 118/2018 del TAC 3. La automotora demanda a su ex socio y empleado asf como
a lanueva automotora creada por este por dafios y perjuicios fundados en competencia desleal. El tribunal confirmé
la sentencia recurrida (que rechazaba la demanda) en la medida que no entendié acreditado el hecho ilicito (en
tanto competencia desleal). Posteriormente la Suprema Corte de Justicia rechaza el recurso de casacion interpuesto
por la parte actora mediante Sentencia 1104/2019.

133 Caso objeto de la sentencia 7-139/2016 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3er Turno. La empresa actora
demanda a sus dos ex empleados y a la empresa competidora por dafios y perjuicios, fundando su demanda en: (i)
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5) Tres ex empleados de una importante empresa de publicidad (en la cual ocupaban
cargos jerarquicos) renuncian y comienzan a prestar servicios para la competencia
directa. No obstante haber firmado acuerdos de confidencialidad con su ex empleadora,
revelaron a la nueva empresa informacion confidencial y fundamental de la actora,
incluyendo lista de contactos y clientes. De alli en mas han realizado diversos actos de

competencia desleal causando dafios irreparablest®*.

Estos son los casos mas destacados de la jurisprudencia uruguaya donde, dentro de los hechos
alegados, se da cuenta de situaciones susceptibles de constituir violaciones a secretos

empresariales de la demandante y donde concurre, a su vez, finalidad concurrencial.

En efecto, a primera vista, la parte actora podria haber demandado por: explotacion ilicita de
secretos empresariales por quien lo obtuvo licitamente (caso 1y 3); revelacion ilicita de secretos
empresariales por quien lo adquirid licitamente sumado a la explotacion ilicita del adquiriente
indirecto, que lo obtuvo con conocimiento debido de que quien se lo revelaba lo hacia
ilicitamente (caso 2, 4 y 5). Por su parte el caso planteado en el numeral 4 podria llegar a

interpretarse como una situacion de revelacion inevitable del secreto empresarial®3,

Sin embargo, en todos estos casos, las eventuales vulneraciones a secretos empresariales se
expusieron con el objetivo de fundamentar la competencia desleal alegada, en tanto esta ultima

constituye el hecho ilicito de estas demandas por dafios y perjuicios.

Cabe destacar que, aunque el hecho ilicito (competencia desleal) se entienda probado, esto no
es suficiente para que se configure la responsabilidad objeto de estos procesos. En efecto, se
requiere también la acreditacion del dafio y del nexo causal. Ejemplo de ello es el caso expuesto
en el numeral 1 donde, a pesar de estar acreditado el hecho ilicito (y, junto a este, la vulneracién
de un eventual SE) se desestim6 la demanda.

vulneracion de su derecho de patente y (ii) competencia desleal derivada de la utilizacién de informacién
confidencial. El tribunal revoca la impugnada (que amparaba la demanda) en funcion de que no considera probado
el hecho ilicito en tanto no se probd que el dispositivo del demandado sea una copia identica a la del actor. Acto
seguido expresa “...poniéndose de relieve que el esfuerzo probatorio no estuvo dirigido a probar la utilizacion de
informacion confidencial”.

134 Caso objeto de la sentencia 12/2017 mencionada por Merlinski, R. Competencia Desleal. Medida cautelar de
no innovar. En Revista Derecho Comercial. Abril — Junio 2017. En este caso, la parte actora solicita medida
cautelar de no innovar que consiste en el cese de los diversos actos de competencia desleal que realiza la empresa
codemandada, entre ellos, la explotacion de la informacion confidencial de esta (proporcionada por los
codemandados, antiguos trabajadores). Tanto el juez de primera instancia como el tribunal de segunda instancia
amparan la demanda disponiendo al demandado la medida cautelar solicitada.

135 Sufiol Lucea, A. (7 de junio, 2016). La revelacion inevitable de secretos empresariales. En Almacén de Derecho.

49



Por su parte, en el caso numero 3 no se entiende acreditado el hecho ilicito en tanto el hecho
alegado (utilizacion no consentida de informacion confidencial para adquirir el inmueble
contiguo) se considerd insuficiente para constituir un acto de competencia desleal. Sin embargo,
cabe cuestionarse si este mismo hecho hubiera sido considerado insuficiente a los efectos de
catalogar al acto como una explotacion ilicita del secreto empresarial. Seguramente de haberse
puesto el foco del hecho ilicito aqui, este se hubiera entendido acreditado.

Similar es lo que sucedio con el caso numero 4, donde la parte actora fundaba el hecho ilicito
en dos circunstancias (vulneracion del derecho de patente y competencia desleal por utilizacion
de informacion confidencial) pero dedic6 todo su esfuerzo probatorio a una de ellas
(vulneracién del derecho de patente). En la medida en que no se logroé probar la vulneracion al
derecho de patente del actor, el Tribunal rechaza la demanda en tanto no considera acreditado
el hecho ilicito. Acto seguido expresa “...poniéndose de relieve que el esfuerzo probatorio no
estuvo dirigido a probar la utilizacion de informacion confidencial. ”. Es decir, la parte actora
le restd importancia a una situacion que era susceptible de constituir una violacion a secretos
empresariales'3®, quizas por entender que no era suficiente para acreditar la competencia desleal

alegada.

Excede al objeto de este trabajo la consideracion, caso a caso, sobre si se configurd o no una
vulneracién a los secretos empresariales del actor (asi como la consideracion previa respecto
de si la informacion confidencial en cuestion constituia 0 no un secreto empresarial). Sin
embargo, estamos en posicion de afirmar que, si bien la violacion de un secreto empresarial
puede constituir una especie dentro de los actos de competencia desleal, es precisamente eso,
una especie. Es decir, un hecho que quizas resulte insuficiente para condenar al demandado por
competencia desleal puede ser mas que suficiente para condenarlo por vulneracion a un secreto

empresarial (en tanto especie dentro del genero de los actos de competencia desleal).

A su vez, el hecho de que se subsuma a la competencia desleal dentro una figura ain mas
amplia, el abuso de derecho (y, en consecuencia, se la juzgue bajo las reglas de la
responsabilidad extracontractual), torna extremadamente dificil que un juez ampare una
demanda donde la competencia desleal alegada resulta -en los hechos- de la violacién de un

secreto empresarial. Ello en tanto, como hemos visto, para que se configure esta responsabilidad

136 En efecto, se alegaba que la demandada ha copiado no solo el sistema de seguridad patentado, sino también ha
copiado el resto de los elementos que hacen particulares a las caravanas de la actora.
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debe de probarse también el dafio y el nexo causal. En efecto, en los casos de vulneracion de

secretos empresariales resulta extremadamente dificil cuantificar el dafio sufrido por el titular.

Los secretos empresariales no deben de quedar desprotegidos por el hecho de que -bajo los
parametros de la responsabilidad extracontractual- no resulte acreditado el dafio patrimonial.
Recordemos que el valor del secreto empresarial radica, precisamente, en su caracter secreto y
su titular perdera toda ventaja competitiva desde el momento mismo en que este deje de serlo.
En consecuencia, la mera obtencion ilicita de un secreto comercial (con el consecuente riesgo

de su posterior divulgacién y/o explotacion) genera un dafio en su titular.

En resumidas cuentas, y tras el analisis jurisprudencial realizado, podemos arribar a la
conclusion de que se ha utilizado el instituto de la competencia desleal para reclamar
indirectamente por la vulneracion de secretos empresariales con finalidad concurrencial. Sin

embargo, por lo que venimos de decir, esta via no resulta ser del todo efectiva en estos casos.

5.4.2. Violacion de secretos empresariales sin finalidad concurrencial

Habiendo determinado de qué manera juzgan los jueces uruguayos las situaciones de eventual
vulneracion de secretos empresariales con finalidad concurrencial, nos centraremos ahora en
las hipotesis donde estas situaciones ocurren sin dicha finalidad. A continuacion
mencionaremos algunos casos que evidencian la existencia en la practica de eventuales
violaciones a secretos empresariales (esta vez sin finalidad de competencia) a pesar de que estas

no se juzguen de tal forma.

La mayoria de sentencias de donde se desprenden situaciones susceptibles de vulnerar secretos
empresariales sin finalidad concurrencial las hemos encontrado en la jurisprudencia laboral. Se
trata de sentencias que evallan la existencia de la notoria mala conducta del trabajador, alegada
por el demandado para exonerarse del pago de la indemnizacion por despido®®’. En efecto,
hemos encontrado casos donde la notoria mala conducta alegada consistia en la revelacién
ilicita de informacion confidencial de la empresa, susceptible de constituir secretos
empresariales. A modo de ejemplo cabe mencionar la sentencia 211/2017, donde el Tribunal

de Apelaciones de Trabajo de ler Turno entiende configurada la eximente de notoria mala

137 La notoria mala conducta se encuentra recogida en nuestra legislacion por el art. 10 de la Ley 12.597, el que
establece que “Todo trabajador que fuera despedido por notoria mala conducta, no tendrd derecho a
indemnizacion por despido...”.
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conducta del trabajador en tanto se logro acreditar que éste sustrajo una carpeta con informacion
confidencial de la empresa (relativa a los clientes y sus contratos) y la entregé a una ex
trabajadora de la empresa. Todo ello sin el debido consentimiento®38.

Este tipo de casos nos permiten concluir que las vulneraciones de secretos empresariales sin
finalidad concurrencial también existen en la practica comercial uruguaya a pesar de que las
empresas se conformen, simplemente, con despedir al trabajador. Cabe tener presente, ademas,
que para llegar a esta conclusion nos basamos exclusivamente en aquellas hipotesis en que el
trabajador infractor acciono judicialmente reclamando que se lo indemnice por su despido. Esto
nos permite aventurarnos a afirmar que, en la realidad empresarial uruguaya, estos casos seran

mucho mas frecuentes que lo que resulta plasmado en la jurisprudencia.

Cabe destacar que, luego de detectar estas sentencias en sede laboral, hemos buscado en otras
sedes (civil y penal) para asegurarnos que estas empresas no hayan accionado judicialmente
contra sus ex empleados por la eventual vulneracion de sus secretos. A raiz de esta exhaustiva
busqueda es que podemos confirmar lo mencionado respecto a que -en estos casos donde la
vulneracién de los secretos concurre sin finalidad de competencia- las empresas se han

conformado con el despido del trabajador.

Hemos encontrado una sola excepcion a esta regla ante un caso de extrema gravedad donde,
ademas de despedirse a la trabajadora infractora, se acciond contra ella en sede penal por
apropiacion indebida en reiteracion real con un delito de dafio'3. En efecto, se trata de un caso
donde una trabajadora (quimica responsable de la planta de produccién) de una empresa de
produccién de agroquimicos, luego de ser desvinculada de la misma, accede de manera remota
al sistema informatico de la empresa. Mediante esa conexion elimina 70 gigas de informacion
relevante de la empresa y transfiere informacion confidencial (protocolos de procesos de
produccion, formulas quimicas registradas ante el MGAP, resultados de laboratorio y archivo
con detalles de un producto en particular). Asimismo, se apropia de un disco externo con

contenido confidencial propiedad de la empresa®°.

138 Sjtuaciones similares se han plasmado en las sentencias 7/2011 y 280/2020 del Tribunal de Apelaciones de
Trabajo de 2do Turno.

139 Delitos previstos en los articulos 351 y 358 del Cédigo Penal uruguayo respectivamente.
140 Caso objeto de la Sentencia 322/2021 del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 3er Turno.
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Como consecuencia de los casos expuestos en el presente capitulo, no cabe sino concluir que
la ausencia de sentencias que refieran a los secretos empresariales en tanto bienes inmateriales
susceptibles de proteccion (y de actores que hayan demandado su vulneracion) no encuentra su
fundamento en la ausencia de violaciones a los secretos empresariales en la practica comercial
uruguaya. En efecto, los hechos resultantes de las sentencias expuestas demuestran que esto si

sucede en la practica, tanto con finalidad de competencia como sin ella.

5.5. Vacios legales del ordenamiento juridico uruguayo en materia de secretos

empresariales

En primer lugar, nuestro ordenamiento nacional en ningln momento menciona a los secretos
empresariales 0 comerciales como tal. En consecuencia, carece de una definicion de secreto

empresarial que permita determinar su contenido y alcance.

En segundo lugar, y derivado de lo anterior, no se prevé una proteccion juridica del secreto

empresarial.

En tercer lugar, si bien en el &mbito penal este vacio normativo puede ser colmado utilizando
la proteccion que nuestro CPU otorga al contenido de documentos secretos (y al secreto
profesional), esta regulacion también deja desamparadas algunas situaciones como la

explotacion de secretos en las que no media revelacion.

En cuarto lugar, aquellas revelaciones y explotaciones ilicitas de secretos empresariales
obtenidos licitamente por razon de la profesién o empleo del infractor quedaran desamparadas
de toda proteccidn subsidiaria en via civil. Ello en tanto el secreto profesional como género solo

se encuentra regulado en la norma penal.

Finalmente, pero no por ello menos importante, nuestro ordenamiento no cuenta con una ley de
competencia desleal. La necesidad de la promulgacion de esta ley excede al objeto de este
trabajo. Sin embargo, la mayoria de las violaciones de secretos empresariales se realiza con
fines concurrenciales por un competidor, ya sea que lo haya adquirido directa’*’ o

indirectamente!*?,

141 Es el caso del trabajador (actual o antiguo) que explota a su favor los secretos empresariales con fines
competenciales.

142 Es el caso de la empresa competidora que explota o divulga el secreto de otra, adquirido indirectamente
(generalmente a través de un trabajador de la titular del secreto).

53



En otras palabras, el vacio normativo derivado de la falta de proteccion del secreto empresarial
a nivel nacional no puede ser colmado por la legislacion civil interna en tanto Uruguay no
cuenta con regulacion civil del secreto profesional ni con una ley de competencia desleal
(norma que ha funcionado como herramienta de proteccion de los secretos empresariales en la
mayoria de los paises europeos antes de que estos contaran con una ley especifica para su

proteccion)

Cabe destacar que los vacios legales expuestos tampoco han sido colmados doctrinal ni
jurisprudencialmente (mediante la aplicacién directa del acuerdo ADPIC, por ejemplo) lo que
demuestra la total ignorancia que se tiene en el Uruguay respecto de los secretos empresariales

en tanto modalidad independiente de la propiedad intelectual.

5.6. Uruguay y el mercado de la innovacion

Claro esta que la proteccidn de secretos empresariales resulta vital para toda empresa en tanto,
conforme hemos mencionado, toda informacién empresarial reservada (ya sea relativa a la
esfera técnica, comercial, logistica financiera, entre otras) es susceptible de constituir un secreto
empresarial. Sin embargo, esta proteccion reviste especial importancia en las empresas
desarrolladoras de innovacién que suelen optar por mantener en secreto determinadas
informaciones ya sea principales o accesorias. El secreto empresarial se ha utilizado, sobre todo,
para proteger informacion complementaria a la innovacion patentada, informacion que no se
incluye en el folleto de la patente. Incluso en el caso del software el secreto empresarial ha
resultado importante para reforzar la proteccion juridica otorgada por el derecho de autor'*3. En
efecto, se trata de una modalidad de la propiedad intelectual que ha resultado de gran utilidad
en las industrias desarrolladoras de 1+D, ya sea de forma independiente 0 como complemento
a otros derechos de la propiedad intelectual.

Uruguay se encuentra desde hace algunos afios en un proceso de constante expansion a nivel
mundial como desarrollador y exportador de innovacion, posicionandose como un verdadero
hub tecnoldgico en la region. En efecto, cuenta con una prospera industria de startups y ha
logrado proezas tecnoldgicas que parecen estadisticamente imposibles para un pais tan

pequefio. A modo de ejemplo, fue en nuestro pais que se creo el primer marcapasos y se realizo

143 Lapenne, J. Proteccion juridica del software. En La Justicia Uruguaya. Tomo 145.
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la primer mamografia.Ya en el afio 2016 Uruguay generaba 1.200 millones de dolares en
tecnologia de la informacion'#* y contaba con 700 compafiias tecnoldgicas exportando software
a 52 mercados diferentes. Se trata del mayor exportador de software per cépita en America

Latina y el tercero en el mundo®®.

Sin embargo, este posicionamiento del Uruguay en materia de innovacion no es casual, sino el
resultado de diversas medidas gubernamentales aplicadas en los ultimos 15 afios, combinadas
con una serie de circunstancias socioeconomicas favorables. Entre estas medidas encontramos:
(i) notables beneficios fiscales como el Decreto 150/2007 que exonerd de impuestos a las
exportaciones de software o la Ley 19317 de promocion de la biotecnologia; (ii)
establecimiento de diversas areas de “zona franca” caracterizadas por las facilidades e
incentivos econdmicos que brindan a las empresas que alli se establecen; (iii) implementacion-
desde 2008- del programa One Laptop per Child que permitié que los nifios de escuelas publicas
cuenten con su propio ordenador; (iv) instalacion de una gran red de fibra optica que posiciona
al Uruguay como el pais con mayor grado de penetracion de internet del continente y lider en

latinoamerica en materia de bienestar digital®4®.

Cabe destacar que el nuevo gobierno no parece haber cambiado el rumbo de la agenda en este
sentido. Por el contrario, todo parece indicar que se seguird apostando por posicionar al
Uruguay como lider regional en materia de innovacion. Demostrativo de ello es el
recientemente aprobado proyecto de ciudad denominado “+Colonia” que se desarrollara en un
plazo de 10 afios pero que pretende contar con las primeras empresas desde el proximo afio.
Este proyecto apunta a generar un polo de la industria del conocimiento y la innovacion en

144 Suma que asciende a 1.335 millones en 2021. Recuperado de
https://www.bloomberglinea.com/2022/05/02/tics-en-uruguay-los-numeros-record-del-sector-y-un-repaso-de-
ultimas-fusiones/. Consultado en junio 2022.

145 Recuperado de https://www.montevideo.com.uy/Ciencia-y-Tecnologia/Uruguay-es-el-Silicon-Valley-de-
Sudamerica--uc680880. Consultado en junio 2022.

146 En materia de gobierno digital, Uruguay preside el grupo de naciones que integran el grupo Digital Nations,
junto con Corea del Sur, Estonia, Israel, Nueva Zelanda, Reino Unido, Canada, México y Portugal. Con el ingreso
de Dinamarca, el espacio pasara a denominarse D10. Recuperado de
https://www.opp.gub.uy/sites/default/files/documentos/2019-12/Presidencia_transicion_2019-
2020%20_Un_Uruguay_para_Todos.pdf. Consultado en junio 2022.
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Colonia del Sacramento*’ que contara con mas de 50 empresas nacionales e internacionales y

atraera a muchos argentinos a nuestro pais'*,

Las politicas gubernamentales aplicadas por el Uruguay en materia de tecnologia e innovacion,
sumada a las nuevas politicas del gobierno de Lacalle Pou tendientes a la atraccion de
inversiones y a las desfavorables condiciones socioeconomicas de muchos paises de la region
(principalmente Argentina), convierten a Uruguay en uno de los paises méas atractivos para
recibir inversion extranjera'®®. En efecto, desde el inicio de la pandemia, muchas empresas
argentinas iniciaron gestiones para radicar sus compafias en Uruguay, especialmente las
tecnoldgicas que exportan sus servicios en délares y precisan operar sin restricciones. Esto va
de la mano con un mercado laboral creciente que cada vez atrae mas inversion y desarrollo°.
A su vez, esta realidad se intensifica exponencialmente a medida que mejoramos las

infraestructuras tecnoldgicas e invertimos en energias renovables.

No podemos dejar de mencionar en este apartado el hecho de que Microsoft ya ha confirmado
que sera en Uruguay donde instalara su primer laboratorio de inteligencia artificial de la region.
Sin embargo, esta gran multinacional tecnoldgica no va a ser la Gnica en afincarse en Uruguay
ya que Google ha comprado un terreno de 30 hectareas en el Parque de las Ciencias de
Canelones para construir un datacenter®!, Estas noticias no solo confirman lo afirmado a lo
largo de este capitulo en relacion a la realidad actual de Uruguay como desarrollador de
innovacion, sino que auguran un crecimiento abrupto en el area y un posicionamiento a largo

plazo en materia de innovacién y tecnologia.

147 Ciudad uruguaya costera del Rio de la Plata que presenta la ventaja de encontrarse a minutos de Punta del Este
y Montevideo y, principalmente, a minutos de Buenos Aires.

148 En este sentido el presidente Luis Lacalle Pou se ha fijado como meta mejorar las condiciones de residencia y
tramites de inversion para lograr que familias argentinas se muden a el otro lado del Rio de la Plata. "A Uruguay
le hace falta gente para agrandar el mercado interno y aqui se puede pensar a largo plazo", dijo el Presidente, al
fundamentar su plan para atraer a extranjeros a convertirse en residentes en el pais.

1491 os incentivos fiscales o las politicas publicas respaldadas por el Estado son parte de los alicientes que fomentan
el dinamismo y crecimiento del pais, ademas de las fusiones y adquisiciones de empresas uruguayas que vienen
de la mano de grandes grupos internacionales. A modo de ejemplo, Banco Santander se hizo con New Age Data,
una de las principales compaiiias de soporte y captura automatica de datos de Uruguay. A su vez,

150 Ejemplo de ello son los datos aportados por el Consulado de Uruguay en Argentina. Si bien no hay estadisticas
oficiales, segln los datos de este consulado, las consultas para la radicacion de argentinos en Uruguay supera las
100 semanales. Recuperado de https://www.ambito.com/economia/uruguay/crece-el-interes-empresas-y-
ejecutivos-argentinos-n5187715. Consultado en junio 2022.

151 Recuperado de https://www.larepublica.co/internet-economy/con-la-llegada-de-microsoft-y-google-uruguay-
se-encamina-a-ser-un-hub-en-innovacion-3407231. Consultado en julio 2022.
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5.7. Conveniencia de aprobar una ley nacional de secretos empresariales

Resulta imprescindible que los secretos empresariales se protejan adecuadamente en tanto: (i)
practicamente toda empresa dispone de informacién que puede considerarse secreto
empresarial'®?; (ii) cada vez con mas frecuencia, aparecen practicas desleales que tienen por fin
la apropiacion de secretos empresariales y (iii) ello trae como consecuencia no solo la pérdida
del valor competitivo de la informacién para sus legitimos titulares, sino también el

decinsentivo a la inversion en innovacion.

En el entendido que el valor del secreto empresarial para su titular radica justamente en su
caracter reservado, es fundamental que éste pueda accionar de manera rapida contra cualquier
intento de divulgacion ilicita y asi impedir que la informacion deje de ser secreta. A su vez, el
titular seré reacio a accionar judicialmente en tanto no se asegure la confidencialidad de la
informacion aportada al proceso, pues de lo contrario el intento de proteger el caracter reservado

de la informacidn resultaria contraproducente.

Justamente esto es lo que creemos que sucede en el Uruguay en tanto la jurisprudencia evaluada
nos ha demostrado que: (i) las empresas cuentan con informacion susceptible de constituitir
secretos empresariales; (ii) se han enfrentado a situaciones susceptibles de constituir
adquisiciones, divulgaciones y/o explotaciénes ilicitas de dicha informacion y, sin embargo,

(iii) no existe un solo caso donde una empresa accione en pos de proteger su secreto®®3,

En consecuencia, la conveniencia de la creacion de una ley de secretos empresariales que: (i)
defina y determine el alcance de los secretos empresariales -asi como de su proteccién-, (ii)
establezca distintas acciones y medidas a disposicion del titular del secreto vulnerado y (iii)
disponga la confidencialidad de la informacion aportada al proceso, se encuentra mas que

justificada en el Uruguay.

A su vez, el simple hecho de que se cologue en agenda la aprobacién de una Ley de secretos
empresariales nacional fomentaria la discusion y conocimiento de la materia por parte de los
profesionales y, sobre todo, de los jueces. En efecto, una de las razones por la que los

profesionales omiten reclamar judicialmente por la vulneracion de secretos empresariales puede

152 Ello en tanto los secretos empresariales pueden recaer sobre cualquier esfera de la empresa.

153 Como ya hemos visto en su momento, las empresas simplemente mencionan la violacién de informacion
confidencial como un hecho mas, entre otros, que demuestran la competencia desleal alegada. O, en sede laboral,
se menciona este accionar para justificar el despido por notoria mala conducta del trabajador.
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encontrarse en la falta de seguridad juridica que les genera el desconocimiento en la materia
por parte de quienes imparten justicia, asi como la ausencia de desarrollos jurisprudenciales al

respecto.

Por otra parte, la discusion y conocimiento de los secretos empresariales -en tanto modalidad
de la propiedad intelectual susceptible de ser protegida de forma independiente- resultaria de lo
mas relevante para el sector empresarial del Uruguay actual. No debe perderse de vista a los
efectos de este trabajo, el creciente posicionamiento del pais en tanto exportador de innovacion,

asi como el evidente aumento de su plaza empresarial en general.

Esta ley, ademas de eliminar todos los vacios legales expuestos en el apartado anterior, seria

beneficiosa a los efectos de colmar otros vacios que han sido muy discutidos en la practica.

5.7.1. Ley de secretos empresariales y su eventual incidencia en la Ley de Sociedades

Comerciales

La Ley de Sociedades Comerciales uruguaya (en adelante, “LSC”) consagra en su articulo 75 -
dentro del capitulo de disposiciones generales- el derecho de informacion de los socios. El
limite a este derecho estara determinado por el tipo social de que se trate.

Sin embargo, en sede de sociedades andnimas, esto ha sido particularmente discutido. En
efecto, el articulo 321 de la LSC contiene una lista de documentacion que el érgano de
administracion se encuentra obligado a proporcionar a los accionistas de una sociedad anénima.
En consecuencia, no hay duda de que el derecho de informacion del accionista de la sociedad
anonima alcanza a la documentacion enumerada en el articulo. Sin embargo, tanto en doctrina
como en jurisprudencia se ha discutido respecto de si esta lista es taxativa o enunciativa, es
decir, respecto a si el derecho a la informacion del accionista excede dicha lista o si esta
representa su limite’®*. En efecto, este constituye uno de los temas que provocan mayores
conflictos entre directores y accionistas por la reticencia de los primeros a suministrar

informacion adicional a la contenida estrictamente en el articulo 321.

154 En nuestra doctrina, la posicion restrictiva es recogida por Rodriguez Olivera, N. y Lépez Rodriguez, C. (2007).
Manual de Derecho Comercial.Vol. 4. Tomo 3, F.C.U. p.286.
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Parte de la doctrina contemporanea ha entendido que debe buscarse un equilibrio entre el interés
legitimo del socio de conocer lo actuado por el 6rgano de administracion -asi como toda
informacion que le permita tomar adecuadas decisiones- y el interés de la sociedad de preservar
informacion reservada, evitando revelar estrategias u otra informacion que darie el interés de la
sociedad®®®. En similar sentido se ha manifestado cierta posicion jurisprudencial cuando afirma:
“El accionista debe tener un derecho amplio de informacion a los efectos de poder evaluar la
marcha de la sociedad, la actuacion de los administradores, controlar las operaciones

realizadas, evaluar los planes a futuro de la sociedad, pero toda esta informacion tiene su

I/mite en primer lugar, en el entorpecimiento de la marcha de la sociedad,si el derecho de

informacidn se ejerce con ese fin y, en sequndo lugar, en los secretos comerciales, industriales,

etc. que tenga la sociedad, que pertenecen a la misma y no a cada uno de sus accionistas

considerados en forma individual.(cfme. Luis Lapique, Manual de Sociedades Anénimas, FCU,
Junio 2012, p. 140/141) "*%®.

Esta ultima postura no puede considerarse restrictiva en tanto identifica el limite fuera de lo
dispuesto estrictamente en el articulo 321 de la LSC. En efecto, cada vez son mas los autores y
jueces que reconocen a los secretos comerciales como uno de los limites del derecho a la
informacion de los accionistas. Esto provoca, a su vez, cierta inseguridad juridica en tanto los

secretos comerciales no se encuentran definidos ni regulados en nuestro ordenamiento.

En consecuencia, entendemos que la determinacion del concepto de secretos empresariales
servird, a su vez, para delimitar de forma clara cual es la informacion sobre la que los directores
de sociedades an6nimas deberdn mantener reserva. En efecto, el ordenamiento juridico
uruguayo no cuenta con una formulacién expresa de la obligacion de secreto sobre la
informacion confidencial social*®’, sin embargo la doctrina ha interpretado que este deber se
encuentra implicito en el deber general de obrar con lealtad que ordena el articulo 83 de nuestra
LSC™®, Una vez que la doctrina interpreta la existencia implicita de un deber de secreto de los

15| orenzi, G. (2019) Derecho a la informacion del accionista (articulo 321 Ley 16.060). En Revista de Derecho
Comercial. Octubre - Diciembre 2019. También encuentra en el secreto comercial el limite al acceso a la
informacion de los accionistas: Puceiro, D. (2017). Derecho de informacién en las sociedades anénimas. En
Revista de Derecho Comercial. Julio- Setiembre 2017.

1% Sentencia del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 15° Turno, 33/2018 y Sentencia del Tribunal
de Apelaciones en lo Civil de 7° Turno, 125/2018.

157 A diferencia de lo que sucede en el Derecho societario espafiol que expresamente lo establece en el articulo
127.2 de la Ley de Sociedades Andnimas.

1%8 Entre ellos, Rodriguez Mascardi, T. El denominado deber de secreto de los directores de las sociedades
anonimas. En La Justicia Uruguaya. Tomo 139. Este autor recurre a las normas de secreto empresarial del derecho
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directores de sociedades anonimas sobre la informacion confidencial de la empresa, resta

definir que se entiende por esta en tanto constitituye el objeto mismo del deber en cuestion.

En definitiva, podemos decir que la eventual aprobacion de una ley de secretos empresariales
en nuestro pais podria utilizarse colateralmente a los efectos de determinar, en el &mbito de las
sociedades anonimas: (i) el limite preciso al derecho de informacién de los accionistas y (ii) el
objeto del deber de secreto de los directores.

6. CONCLUSION

Las empresas utilizan diariamente informacion de lo mas diversa que le otorga un valor
agregado en el mercado. A su vez, la competencia en que se encuentran inmersas, la movilidad
de los trabajadores y el avance de las tecnologias, genera un ambito propicio para el intercambio
rapido y fluido de informacion sensible.

En este entorno resulta cada vez mas evidente la necesidad de una correcta regulacion de los
secretos empresariales. Asi se ha entendido desde hace ya varios afios cuando se comenzé a
impulsar la regulacién del secreto empresarial en tanto una modalidad mas de la propiedad
intelectual en el ambito internacional. En efecto, fue a raiz del acuerdo ADPIC que Espafia -y
la mayoria de los paises del entorno europeo- incorporé la proteccion de los secretos
empresariales en la LCD. Posteriormente, se dict6 la LSE que traspone la Directiva 2016/943

y reafirma la creciente importancia de esta proteccion.

Por el contrario, el ordenamiento juridico uruguayo no refleja en absoluto la relevancia del
instituto en cuestion. Conforme detallamos en el subapartado 5.5 existen numerosos vacios
legales en la normativa nacional que hacen practicamente imposible que el titular de un secreto
empresarial pueda ser protegido contra la violacion de los mismos. Estos vacios normativos
tampoco han sido subsanados por la doctrina o la jurisprudencia que parecen desconocer la
existencia misma de los secretos empresariales en tanto modalidad de la propiedad intelectual

susceptible de proteccion.

Podria pensarse que la falta de regulacién del secreto empresarial y su evidente

desconocimiento en el Uruguay responden a la falta de necesidad en su proteccion. Sin

comparado -especialmente a los requisitos que debe cumplir la informacidn para constituir un secreto empresarial
- en aras de determinar la informacién objeto del deber de reserva de los directores.
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embargo, del analisis jurisprudencial realizado en el subapartado 5.4 concluimos que este no es
el caso. En efecto, hemos encontrado numerosas sentencias de cuyos hechos se desprende una
eventual vulneracion de secretos empresariales y que evidencian la conveniencia de una
regulacién que tenga por objeto regular y proteger estos secretos. Conveniencia que se reafirma

por lo dispuesto en el subapartado 5.5 relativo a la realidad empresarial actual del Uruguay.

Como ya hemos mencionado, mediante este trabajo se aspira a promover el estudio,
conocimiento y discusion del secreto empresarial a nivel Uruguay a fin de que las
informacidnes que asi puedan catalogarse sean protegidas adecuadamente. Habiendo entendido
justificada la necesidad de la aprobacion de una ley a estos efectos, consideramos que podrian
resultar de aplicacion las disposiciones de la LSE espafiola siempre y cuando se tenga en cuenta
el andlisis critico desarrollado en el capitulo 4 del presente trabajo, en tanto alli se detallan los
principales problemas y/o inconsistencias que surgen de la letra de la LSE (asi como de la
antigua LCD). Eventualmente la realidad comercial uruguaya tornara inevitable los desarrollos
doctrinales y jurisprudenciales sobre el tema y, llegado el momento, serd conveniente tener
presente la necesidad de contar con una regulacion suficiente. Momento en el cual entendemos

que la evolucion normativa espafiola en la materia sera de gran ayuda.

Finalmente, si bien entendemos justificada la necesidad de contar con una regulacién normativa
nacional que proteja adecuadamente a los secretos empresariales, no debemos olvidarnos del
Acuerdo ADPIC (que no solo define y delimita el alcance de los secretos empresariales, sino
que también permite accionar contra el infractor de los mismos). En efecto, mientras no
contemos con una regulacion nacional, este acuerdo es valido para colmar el vacié en la materia
y deberia de ser utilizado por profesionales y jueces en pos de tutelar correctamente el derecho
de los titulares de secretos empresariales contra su ilicita adquisicion, divulgacion y/o

explotacion.
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