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La proteccion del secreto industrial en Espaia

De todos es sabido que,
independientemente de la
proteccién que se pueda obtener
sobre un determinado conocimiento
por la via de su registro como
patente de invencidn, existen otros
conocimientos que, o bien no son
patentables “per se” o bien no le
interesa a su poseedor por distintos
motivos su registro como patente.
Este seria el caso, por ejemplo y
entre otros, del denominado “know-how”’ o “saber hacer”.

En nuestra legislacidn nacional no existe una clara descripcion del concepto de secreto
industrial; ahora bien, si se puede partir de lo que al respecto establece el “Acuerdo sobre
los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio” que
en su Anexo 1C, Seccidn 7, articulo 39, trata sobre lo que designa como “proteccién de la
informacién no divulgada”.

En el apartado 1 del citado articulo se establece que para garantizar una proteccién eficaz
contra la competencia desleal, los Estados Miembros (Espafia entre ellos) protegeran la
informacion no divulgada. Vemos, como premisa, que la proteccién de la informacién no
divulgada se encuadra dentro del campo de la competencia desleal.

El apartado 2 del articulo 39 define aquello que se puede considerar como informacién no
divulgada, es decir, como secreto industrial, al establecer que las personas fisicas y juridicas
tendran la posibilidad de impedir que la informacion que esté legitimamente bajo su
control, se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su
consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos.

Practicas como el incumplimiento de contratos, el abuso de confianza, la instigacién a la
infraccion, incluyéndose la adquisicién de informaciéon no divulgada por terceros que
supieran, o que no supieran por negligencia grave, que la adquisicion implicaba tales
practicas, etc... y siempre que la referida informacién cumpla con los siguientes requisitos:

e sea secreta en el sentido de que no sea generalmente conocida ni facilmente
accesible para personas introducidas en los circulos en que normalmente se utiliza
el tipo de informacidn en cuestién

e tengaun valor comercial por ser secreta

e haya sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta, tomadas por la
persona que legitimamente la controla.

Si no se da alguna de estas tres caracteristicas no se podra considerar que exista un
secreto industrial digno de proteccién legal.
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En consecuencia, para poder pretender la proteccion legal de estos secretos industriales, lo
primero que tiene que hacer su poseedor es determinar si su objeto es realmente algo que
no sea generalmente conocido ni facilmente accesible dentro del sector comercial o
industrial en el que se desenvuelve.

Ademds, ese secreto industrial tiene que tener, por el hecho de ser secreto, un valor
comercial, y su poseedor deberd adoptar todas las medidas necesarias para preservar el
secreto.

En esta linea, deberd pues adoptar medidas internas con sus empleados y las personas de
su organizacién para evitar su divulgacion y para que dichas personas que puedan tener
conocimiento del secreto industrial sean conscientes de que efectivamente se trata de un
secreto industrial.

Para ello, entendemos que se hace imprescindible marcar expresamente esta informacion
con una mencién de su caracter especial y secreto, con el uso de expresiones tales como
“CONFIDENCIAL”, “NO DIVULGABLE”, etc.; y, al propio tiempo, hacer firmar a aquellos
empleados o colaboradores que deban tener acceso a la misma por razén de su trabajo
contratos de confidencialidad y de obligacién de guardar secreto de toda aquella
informacién no divulgada y secreta que se considere como tal por la empresa o titular.

En el mismo sentido, firmar acuerdos o contratos de confidencialidad con todos aquellos

colaboradores externos, proveedores, o clientes a los que se faciliten datos o informacidn
que tengan dicho caracter de secreto industrial.

Fuente: Clarke Modet & C? enero 2015


http://www.clarkemodet.com/es/blog/2015/01/la-proteccion-del-secreto-industrial-en-espana.html#.VNN6ry4t4Qo

