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CAPITULO I
INTRODUCCION

La Directiva (UE) 2016/943, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8
de junio, relativa a la proteccion de los conocimientos técnicos y la informa-
cion empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtencion,
utilizacién y revelacion ilicitas (DSC), parte de una evaluacién de la impor-
tancia de los secretos empresariales (expresién sinénima a la de secretos co-
merciales que maneja la DSC como se verd) para la innovacion y la competiti-
vidad de las empresas europeas y de los organismos ptiblicos de investigacién
europeos, es decir, de la contribucién de esta figura juridica a la generacién y
explotacién de conocimientos y activos intangibles en una economia como la
actual, basada en el conocimiento, donde la capacidad de innovacién es vital
para tener un lugar y para encabezar y protagonizar la carrera competitiva, de-
terminando en buena parte la supervivencia de las empresas europeas. Es un
hecho que la ventaja competitiva de la empresa en el mercado depende cada
vez mds de sus experiencias y conocimientos especificos.

En este marco, en efecto, las encuestas y estudios mas recientes y no
tan recientes no dejan de advertir que los secretos empresariales, es decir,
la informacién que se mantiene confidencial para preservar ventajas com-
petitivas, se han decantado en la practica como significativos instrumentos
de ventaja competitiva por ser una de las formas mads utilizadas y por tanto
preferidas para proteger las creaciones intelectuales dentro y fuera de la UE.
De hecho, con frecuencia son el activo mds significativo de la empresa. Asi
lo corrobora la constante atencion que merecen en el Derecho comparado y
en los Tratados internacionales'.

! Vid., por ejemplo, en el marco del ordenamiento federal de Estados Unidos Defend Trade Secrets
Act (DTSA) de 11 de mayo de 2016 —renueva el titulo 18 USC § 1839— (https://www.congress.gov/
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Pero el gran valor econdmico que representan los secretos empresariales
contrasta con su vulnerabilidad. Asi lo prueba el hecho de que a menudo
sean objeto de apropiaciones y/o utilizaciones o revelaciones indebidas, y
también de su fragil consistencia o precariedad y naturaleza evanescente, ya
que su adecuado tratamiento no puede pasar por alto que la publicacién del
secreto empresarial, aunque sea ilegal, lo destruye legalmente impidiendo
que su poseedor legitimo sea restaurado en su titularidad, en contraste con
la firmeza que frente a esta vicisitud ofrecen los derechos de propiedad in-
telectual en sentido estricto o exclusivos (DPI). Esta circunstancia da cuenta
de la importancia de una accién legal preventiva destinada a contrarrestar
ese efecto y de la cuidadosa y diligente gestién que requiere el tratamiento
de esta figura.

Para abordar este delicado problema y posibilitar a empresas e innova-
dores, creadores o inventores desarrollar, explotar y compartir o transferir
sus secretos empresariales en el mercado interior, convirtiendo sus ideas in-
novadoras en crecimiento y empleo, la DSC ha armonizado las divergentes
leyes nacionales existentes en los Estados miembros de la UE sobre la pro-
teccién contra la apropiacion indebida de secretos empresariales, dando asi
carta de naturaleza al reconocimiento y proteccién de este bien inmaterial a
escala de la UE. A ese fin la DSC define el secreto empresarial protegible,
establece reglas sobre la licitud e ilicitud de su adquisicioén, utilizacién y re-
velacién y, sobre todo, la armonizacién se vuelca en la tutela jurisdiccional,
es decir, en cuestiones de procedimiento y remedios aplicables para proteger
el secreto empresarial 2. De esta forma la UE cumple con sus obligaciones de

bill/114th-congress/senate-bill/1890/text) que se aflade a las regulaciones estatales. La DTSA otorga a
los titulares de secretos comerciales la opcion de proceder conforme a la ley federal, en los tribunales
federales, cuando el comercio interestatal o extranjero estd implicado en la apropiacién indebida; esta
previsto, entre otras cosas, la posibilidad de actuar en via cautelar, también para preservar la prueba sobre
sustraccion ilicita de secretos comerciales (ANKENBRANDT e al., «Comparing U.S. and EU Trade Secret
Laws», en www.transatlanticbusiness.org/.../US-EU-Trade-Secret-Compariso, 2016, p. 3; www.elzaburu.
es/blog/tag/union-europea-es/page/7). La Uniform Trade Secret Act (UTSA) incorporada a los ordena-
mientos de Estados Unidos no ha creado un marco normativo totalmente homogéneo o uniforme, vid.
VAN CAENEGEM, Trade Secrets and Intellectual Property. Breach of Confidence, Misappropriation and
Unfair Competition, The Netherlands, Kluwer Law International, 2014, pp. 99 y ss.; FARRANDO MIGUEL,
El deber de secreto de los administradores de sociedades andnimas y limitadas, Madrid, 2001, pp. 42-43;
SUNOL LUCEA, El secreto empresarial. Un estudio del articulo 13 de la Ley de competencia desleal, Pam-
plona, 2009, pp. 37 y ss.; para el concepto y régimen del secreto comercial en el Derecho norteamericano
LLOBREGAT HURTADO, Aproximacion al concepto de secreto empresarial en Derecho Espaiiol y Derecho
Norteamericano, Barcelona, 1999, pp. 167 y ss. Y a nivel internacional, vid., por ejemplo, Trans-Pacific-
Partenership (TTP) firmado en Auckland, Nueva Zelanda, 4 de febrero de 2016 [https://ustr.gov/tpp/#text
y la referencia en ARCIDIACONO, «Prospettive di adeguamento del diritto italiano alla Directtiva Trade
Secrets», Riv. Telematica ODC (Orizzonti del Diritto Commerciale), 2, 2016, p. 4].

2 Sobre este estado de cosas, vid. Propuesta de Directiva relativa a la proteccion de los conoci-
mientos técnicos y la informacion empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obten-
cion, utilizacion y revelacion ilicitas, Bruselas, XXX COM(2013) 813. Como afirma la Comunicacién
de la Comisién Derechos de propiedad industrial: una estrategia para Europa, Bruselas, 16 de julio de
2008, COM(2008) 465 final, pp. 4-5: «La economia global del conocimiento ha hecho que aumente
la importancia de la innovacién como motor de desarrollo de ventajas competitivas [...]. El sistema
de la propiedad intelectual debe continuar sirviendo de catalizador de la innovacién y coadyuvando a
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proteccion del secreto empresarial asumidas en los tratados internacionales
(en particular el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio o A-ADPIC), y que estd obligada
a respetar en virtud de la legislacion europea (Carta de los Derechos Funda-
mentales de la UE y Convenio Europeo de Derechos Humanos)?.

En el contexto del Derecho positivo espaiiol, como muestra la Memoria
del Anélisis de Impacto Normativo (MAIN), la Ley 1/2019, de 20 de febrero,
de Secretos Empresariales (LSE) (el Anteproyecto de la LSE data de 8 de
febrero de 2018) dictada al amparo de la competencia estatal en materia de
legislacion sobre propiedad industrial (art. 149.1.9 de la Constitucién), salvo
los arts. 1.3 y 2.3.c), dictados al amparo de la competencia estatal sobre la
legislacién laboral (art. 149.1.7 de la Constitucion), y el capitulo IV que se
ampara en la competencia estatal sobre legislacion procesal (art. 149.1.6 de
la Constitucién), tiene el objetivo de transponer la DSC para incorporarla a
nuestro ordenamiento juridico con el fin de mejorar la eficacia de la proteccién
juridica de los secretos empresariales contra la apropiacién indebida en todo el
mercado interior, obligacién de transposicién que se cumple con fidelidad al
texto de la DSC como reconoce el propio Predmbulo, II, Gltimo pérrafo de la
LSE y después plasma su articulado, opcién que por otro lado venia impuesta
en relacién con los aspectos regulados con caricter imperativo por la DSC.

La extension de las cuestiones reguladas por la DSC explica la dificultad
de integrarlas sistemdticamente en la estructura de la Ley 3/1991, de 10 de
enero, de Competencia Desleal (LCD), cuyo art. 13 configuraba en el plano
sustantivo las conductas ilicitas y sus presupuestos, y en su parte procesal,
en la regulacion de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
(LEC). Este hecho explica la opcion considerada mds adecuada por el legis-
lador (siguiendo la propuesta de la Comisién General de Codificacién) de
impulsar una ley especial, comprensiva del régimen sustantivo y procesal de
proteccién de los secretos empresariales, que viene exigida ademads por el
hecho de considerarles «merecedores» por derecho propio «de una regula-
cién propia» que visibilice su singularidad y al mismo tiempo facilite la lo-
calizacion de su régimen juridico, igual que disfrutan de ella otros derechos
patrimoniales de propiedad industrial (patentes, disefios industriales...). A
ese efecto la disposicion final 2.* de la LSE modifica el art. 13 de la LCD,

la realizacién de la estrategia de Lisboa en su conjunto». Y como muestra el Science and Technology
Options Assessment Panel (STOA) [Towards an Intellectual Property Rights Strategy for Innovation
in Europe STUDY (IP/A/STOA/FWC-2008-096/LOT8/C1/SC1), IP/A/STOA/2009-02, pp. 7 y 13-14]
tanto los medios formales de proteccién de la propiedad intelectual como los medios informales —p. €j.,
los secretos comerciales— integran la «estrategia de derechos de propiedad intelectual de una empre-
sa»; FRANZONI/KAUSHIK, «The optimal scope of trade secrets law», Quaderni - Working Paper DSE,
ndm. 1.020, University of Bologna, ISSN 2282-6483, p. 2; VAN CAENEGEM, op. cit., pp. 2, 18-19 y 164-
165; ARCIDIACONO, op. cit., pp. 3-4.

3 BRONCKERS/MCNELIS, «Is the EU obliged to improve the protection of trade secrets? An inquiry
into TRIPS, the European Convention on Human Rights and the EU Charter of Fundamental Rights»,
EIPR (European Intellectual Property Review), 34(10), 2012, p. 67.
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que queda redactado asi: «Violacién de secretos. Se considera desleal la
violacién de secretos empresariales, que se regird por lo dispuesto en la le-
gislacién de secretos empresariales», sin perjuicio de que esta opcién por
la ley especial pudiera tener el inconveniente, como subray6 el Informe del
CGPJ sobre el ALSE, de generar inseguridad juridica por el posible solapa-
miento que pudiera producirse entre la LCD y la ley especial, de aplicacién
preferente®.

Mas tarde, probablemente por esa razén y siguiendo las sugerencias re-
flejadas en el Dictamen del Consejo de Estado sobre el ALSE en relacién
con este problema, la Exposicion de Motivos del PLSE, III, se apresurd a
afladir un nuevo pdrrafo 9.° que hoy reproduce el Predimbulo de la LSE,
para despejar las posibles dudas de relacion entre ambas normas —LCD y
LSE— y desechar la existencia de una doble regulacion, destacando la mo-
dificacién del art. 13 LCD, «para, manteniendo la atribucién del caracter de
competencia desleal a la violacién de secretos empresariales, precisar que
esta se regird por lo dispuesto en la presente norma, que actuard como ley
especial frente a las previsiones de aquella disposicién, susceptible, como
ley general y en cuanto no se oponga a la especial, de ser utilizada para la
integraciéon de lagunas». Sea como sea el nuevo régimen completa la re-
gulacién parcial anteriormente existente y suple sus carencias tanto desde
la perspectiva sustantiva como especialmente desde la perspectiva procesal
(vid. Predmbulo, II, parr. 8.° LSE).

La LSE (como el PLSE) se estructura en 25 articulos (frente a los 20
del ALSE) distribuidos en cinco capitulos (frente a los cuatro del ALSE),
una disposicidn transitoria y seis disposiciones finales. El aumento de su
contenido frente al ALSE se debe al hecho de haberse aprovechado para
incorporar una minima regulacién del secreto empresarial «como objeto del
derecho de propiedad», aspecto no contemplado en la DSC, y cuya omisién
o conveniencia de regulacion fue advertida desde el Max Planck en el proce-
so de elaboracién de la DSC y en relacién con el ALSE por la OEPM.

4 APL Secretos Empresariales. MAIN CM 09-02-2018 - Gian-Lluis ...gianlluisribechini.com/
docs/MemoriaAnteproyectodeLeySecretosEmpresariales.pdf, pp. 11 y ss.; Informe del CGPJ sobre el
ALSE de 22 de marzo de 2018 en www.poderjudicial.es/portal/.../menuitem.65d2c4456b6ddb628e635f
cldc432ea0/?..., pp. 15y ss. y 51; critica también con la opcién legal SUNOL LUCEA, «La futura Ley de
Secretos Empresariales: aspectos sustantivos», Almacén El Derecho, 16 de marzo de 2018.





