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La recién publicada Directiva de la Unién Europea sobre la proteccion de los secretos empresariales
confiere un marco juridico armonizado para toda la Unién que incluye aspectos tales como la
definicion de secreto empresarial, la determinacion del alcance de la proteccidon conferida y las
acciones civiles que podré entablar el poseedor legitimo del secreto empresarial frente a los
responsables de su obtencidn, utilizacion o revelacion ilicitas o de la explotacion de mercancias
infractoras. Ademas, exige a las empresas generadoras de know-how la creacion de una cultura
de proteccion de los secretos empresariales y de implementacion de medidas de cumplimiento
normativo imprescindibles para su tutela ante los érganos jurisdiccionales.

investigacion y la innovacion; (b) establecer
normas para la proteccion armonizada
en sede jurisdiccional civil de los secretos
empresariales; (c) poner a disposicion de los
poseedores legitimos de secretos empresariales
las medidas, procedimientos y recursos
necesarios para prevenir la realizacion de actos
de obtencion, divulgacion y utilizacion ilicitas;
poner fin a dichos actos, ordenando su cese;
remover los efectos de la infraccion; resarcir
econdmicamente al poseedor de los dafios y

El 15 de junio de 2016, se ha publicado en el
Diario Oficial de la Union Europea la Directiva (UE)
2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 8 de junio de 2016 relativa a la proteccién de
los conocimientos técnicos y la informacion
empresarial no divulgados (secretos comerciales)
contra su obtencidn, utilizacion y revelacion ilicitas (la
Directiva), que entraré en vigor el 5 de julio, con un
periodo transitorio de dos afios para que los Estados
miembros de la Unién procedan a su transposicion.

1. Objeto y ambito de aplicacién perjuicios realmente sufridos como consecuencia
de la infraccidon; conseguir un equilibrio

La Directiva establece normas en materia adecuado entre la proteccién de los secretos
de proteccion de los poseedores de secretos empresariales y otros intereses publicos,
empresariales frente a la obtencidn, utilizacion derechos de los trabajadores y el acceso a la
y revelacion ilicitas de los mismos, y frente a informacion.
la explotacion no consentida de mercancias
infractoras. 3. éQué es un secreto comercial?

2. Objetivos A los efectos de la Directiva se entendera por

La Directiva pretende: (a) conseguir un buen
funcionamiento del mercado interior de la

«secreto comercial» la informacidon que reldna
todos los requisitos siguientes: (a) ser secreta
en el sentido de no ser, en su conjunto o en
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la configuracidon y reunidn precisas de sus
componentes, generalmente conocida por las
personas pertenecientes a los circulos en que
normalmente se utilice el tipo de informacidn
en cuestion, ni facilmente accesible para éstas;
(b) tener un valor comercial por su caracter
secreto y (c) haber sido objeto de medidas
razonables, en las circunstancias del caso, para
mantenerla secreta, adoptadas por la persona
que legitimamente ejerza su control—ya sea
su creador, titular originario, cesionario o
licenciatario del secreto empresarial—.

La definicion de «secreto comercial» es criticable
y, probablemente, es fruto de una mala traduccion
del término inglés trade secrets, porque el
calificativo « comercial » deja fuera el secreto
industrial (aunque en realidad, la Directiva
alcanza tanto a los secretos comerciales como
a los industriales). Sin duda, hubiera sido mas
preciso referirse a los secretos empresariales,
denominacion que comprende tanto el secreto
comercial como el secreto industrial, esto es, tanto
la innovacién tecnoldgica como de naturaleza
econdmica, financiera, organizativa, etc.

Alcance del derecho conferido

La Directiva enfatiza que no pretende generar
un derecho de exclusiva ejercitable erga omnes,
pero si establecer una regulacién de minimos en
el orden civil atribuyendo al poseedor legitimo
un jus prohibendi que alcanza a los actos de
adquisicion, obtencidon y revelacion ilicitas de
secretos empresariales, asi como a los actos
de explotacion de «mercancias infractoras»,
entendiendo por tales aquéllas cuyo diseno,
caracteristicas, funcionamiento, proceso de
fabricacién o comercializacidon se beneficien
de manera significativa de secretos comerciales
obtenidos, utilizados o revelados de forma ilicita.

Conductas licitas

Con arreglo a la Directiva, los Estados miembros
deberan garantizar la licitud de los actos de
obtencién de secretos empresariales cuando
se produzcan mediante: (a) el descubrimiento
o creacién independientes; (b) la ingenieria
inversa salvo prohibicién contractual; (c) el
ejercicio de los derechos de los representantes
de los trabajadores a la informacién y
consulta; (d) cualquier otra practica que, en
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las circunstancias, sea conforme a los usos
comerciales honestos. La obtencién, utilizacion
o revelacidon de un secreto empresarial se
consideraran licitas en la medida en que el
Derecho de la Unién o el nacional de los Estados
miembros lo permitan.

Conductas ilicitas

Los actos de obtencién de secretos empre-
sariales se consideraran ilicitos cuando impliquen
la apropiacién, copia o acceso no autorizado a
documento, objeto, material, sustancia o fichero
electronico que contenga el secreto empresarial
y se encuentre bajo el control del poseedor
legitimo.

La utilizacion o revelacidon de secretos empre-
sariales seran acreedoras de la calificacién de
ilicitas cuando se realicen sin el consentimiento
del poseedor legitimo y, ademas, concurra
alguna de las siguientes circunstancias:
obtencion ilicita, incumpliendo un acuerdo de
confidencialidad o cualquier otra obligacion de no
revelar el secreto comercial o incumpliendo una
obligacidon contractual o de cualquier otra indole
de limitar la utilizacién del secreto empresarial.

También se consideran ilicitas la obtencion,
utilizacion o revelacién de un secreto empresarial
por una persona que, en el momento de su
obtencién, utilizacién o revelacién, supiera o
debiera haber sabido, en las circunstancias del
caso, que el secreto empresarial se habia obtenido,
directa o indirectamente, de otra persona que lo
utilizaba o divulgaba de forma ilicita, asi como
la explotacién de mercancias infractoras por
una persona que en el momento de llevarla a
cabo supiera o debiera haber sabido, dadas las
circunstancias, que el secreto habia sido utilizado
de forma ilicita.

Excepciones

Con arreglo a la Directiva, la obtencion, utilizacion
o revelacion de secretos empresariales no
seran reprochables cuando se produzcan en
ejercicio del derecho de libertad de expresion e
informacion, para poner al descubierto alguna
falta, irregularidad o actividad ilegal—siempre que
se haya actuado en defensa del interés general—,
cuando los trabajadores lo hayan puesto en
conocimiento de sus representantes en el marco



del ejercicio de sus funciones o con el fin de
proteger un interés legitimo.

Acciones, procedimientos y recursos

La Directiva establece el siguiente catalogo de
acciones a entablar por el poseedor legitimo
de un secreto empresarial frente al autor de la
conducta ilicita: (a) accidon de cesacién o en su
caso de prohibicion de la utilizacion o revelacion
del secreto empresarial, o de la fabricacion,
ofrecimiento, comercializacion o utilizacion de
las mercancias infractoras, o de su importacion,
exportacion o almacenamiento con tales fines;
(b) accién de remocion de los efectos de la
infraccion, mediante la adopcion, a expensas del
infractor, de medidas correctoras apropiadas; (c)
accion de resarcimiento de dafios y perjuicios,
mediando culpa o negligencia del infractor; (d)
accion de difusion de la informacion relativa a la
sentencia que se dicte, incluida su publicacion
total o parcial, segun resulte apropiado.

Asimismo, el poseedor legitimo del secreto
empresarial podra solicitar la tutela cautelar
de los érganos jurisdiccionales, solicitando la
adopcion de medidas cautelares consistentes en:
(a) el cese o, en su caso, la prohibicion de utilizar
o revelar el secreto empresarial con caracter
provisional; (b) la prohibicidon de fabricar, ofrecer,
comercializar o utilizar mercancias infractoras o
de importar, exportar o almacenar mercancias
infractoras con tales fines; (c) la incautacion o la
entrega de las supuestas mercancias infractoras,
incluidas las mercancias importadas, a fin de
impedir su introduccidn o su circulacién en el
mercado.

Los Estados miembros deberan ademas
establecer disposiciones legales que garanticen
la obligacién de confidencialidad de los
intervinientes en el proceso y velar para que
los érganos jurisdiccionales tomen medidas
para preservar la confidencialidad de los
secretos empresariales o supuestos secretos
empresariales invocados en un procedimiento
judicial, que al menos deberan permitir la
restricciéon del acceso de terceros a cualquier
documento que contenga secretos empresariales
0 supuestos secretos empresariales presentados
por las partes o por terceros; la restriccion del
acceso a las audiencias en que puedan revelarse
secretos empresariales o supuestos secretos

Analisis GA&P | Junio 2016

10.

GOMEZ-ACEBO §; POMBO

empresariales, sus correspondientes actas y
transcripciones y la publicacion de una version
no confidencial de cualquier resolucién judicial.

La creacion de una cultura interna de
proteccién como presupuesto para hacer
valer los secretos empresariales

Son constantes las referencias en los consi-
derandos y en los preceptos de la Directiva a
la hora de supeditar la tutela de los secretos
empresariales a la conducta del poseedor legitimo
y a su diligencia en la adopciéon de medidas de
proteccidn de los secretos empresariales y en
el mantenimiento de la protecciéon. En ausencia
de la adopcién de medidas efectivas que
permitan acreditar la existencia, la titularidad, el
alcance, la fecha de creacidn, las personas con
acceso legitimo pero con obligacién de reserva,
las conductas ilicitas acaecidas o de inminente
realizacién, el valor del secreto o la diligencia
reactiva del poseedor, se perdera la proteccion.

En definitiva, la Directiva—como desde hace
afios vienen haciendo nuestros Juzgados y
Tribunales al interpretar los articulos 13
y 14 de la Ley de Competencia Desleal—exigen
la creacién e implementacidon dentro de las
organizaciones poseedoras legitimas de secretos
empresariales de una cultura de proteccién de
los mismos.

éPor donde empiezo?

La implementaciéon de una cultura de
proteccidon de los secretos empresariales hace
recomendable la adopcidn de las siguientes
medidas:

a) La realizacion de inventarios de los secretos
empresariales de empresas y centros de
investigacion, de cara a evaluar su situacion
y las medidas adoptadas para preservar su
proteccion;

(b) la revision de los procedimientos internos
de identificacidn, proteccién de secretos
empresariales y actuacion en caso de
incidencias o riesgo de que se produzcan;

c) la revision de los procedimientos de
contratacién de trabajadores de la
organizacion y de sus contratos de trabajo,



d)

de cara a minimizar el riesgo de pérdida de
divulgacién de informacion confidencial de
la empresa, o de incurrir en responsabilidad
en caso de que en e€s0s procesos no sean
cortafuegos eficaces frente a trabajadores
que hayan obtenido ilicitamente secretos
empresariales de sus anteriores emplea-
dores;

la revision de los procedimientos internos y
manuales de buenas préacticas que regulen
las condiciones de uso y manejo de la
informacién confidencial en el dia a dia de
la empresa y en sus relaciones internas,
con proveedores y clientes, asi como las
pautas que deberan guiar la coordinacién

e)

f)

GOMEZ-ACEBO §; POMBO

de los departamentos de la organizacion
implicados en la creacidn, disefo, produccion
y comercializacién de bienes y servicios que
contengan secretos empresariales;

la revision de los procesos de salida de
empleados, con el objetivo de garantizar
que éstos se realizan con plenas garantias
de que no se produciran la obtencidn,
utilizacién o revelacion ilicitas de secretos
empresariales de la empresa y

la formacion del personal de la organizacion
que, directa o indirectamente, maneje
secretos empresariales, para evitar en todo
caso su caida en el dominio publico.

Para mas informacion consulte nuestra web www.gomezacebo-pombo.com, o dirijase al siguiente e-mail de contacto: info@gomezacebo-pombo.com.
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