Mercantil

Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales
[BOE n.° 45, de 21-11-2019]

PROTECCION DE LOS SECRETOS EMPRESARIALES.
CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA LEY Y ASPECTOS MERCANTILES

La norma que pasamos a comentar en forma de crénica, primera ley del aho 2019,
tiene como finalidad regular los «secretos empresariales», centrandose principalmente
en su proteccion (conforme a su articulo 1, el objeto de la ley es la proteccion de tales
secretos), aunque también los contempla como bienes objeto del derecho de propiedad.
Esta Ley 1/2019, de 20 de febrero —llamada por el legislador Ley de Secretos Empre-
sariales para «preservar la terminologia tradicionalmente empleada en nuestro sistema
juridico»—, se aprueba con el pretendido objetivo de mejorar la proteccion de estos se-
cretos, procediendo para ello a vaciar parcialmente la Ley 3/7991, de 10 de enero, de
Competencia Desleal, concretamente su articulo 13, el cual es modificado, dejandolo
practicamente sin contenido. La nueva ley viene a reforzar el régimen legal contra la
violacion de los secretos empresariales al completar la regulacion anterior no solo en el
plano sustantivo, sino también, de manera significativa, en el plano procesal, e incluso,
aunque sea en mucha menor medida, en el de las relaciones laborales. Digamos que son
numerosas las normas procesales incorporadas en esta ley -nada menos que catorce
articulos de los veinticinco que tiene— si bien no van a ser objeto de consideracion en
este trabajo, remitiéndonos en relacion a los aspectos procesales a otra cronica conte-
nida en este mismo ndmero de AlS.

Otra finalidad a la que atiende esta ley —y a la que el Preambulo no le da demasiada
importancia— es la de cumplir el mandato de incorporar al ordenamiento juridico espa-
Aol el Derecho de la UE, en concreto la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la proteccion de los conocimientos
técnicos y la informacion empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su
obtencion, utilizacion y revelacion ilicitas [DOUE L 157, de 15 de junio de 2016], dispo-
sicion que llama la atencion por lo descriptivo de su titulo, en contraste con el escueto
titulo de la ley espafola. [En el afio 2016 destacd en el ambito europeo la proteccion de
los datos, entendidos estos en sentido amplio, pues ademas de aprobarse esta Direc-
tiva para proteger los (datos) secretos técnicos y empresariales, siendo el bien juridico
protegido el juego correcto de la competencia en el mercado, también fue aprobado el
Reglamento (UE) n.° 2016/679, de 27 de abril, conocido como el Reglamento General
de Proteccion de Datos Personales —RGPD—, con la mirada puesta en este caso en el
derecho a la intimidad como bien juridico protegido, lo que llevd a la aprobacion de
una nueva LO de Proteccion de los datos personales: la LO 3/2018, de 5 de diciembre,

Ars luris Salmanticensis,
vol. 7, Diciembre 2019, 273-278

elSSN: 2340-5155
© Ediciones Universidad de Salamanca - CC BY-NC-ND

273

CRONICA DE LEGISLACION
(Enero-Junio 2019)
MERCANTIL


https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/21/pdfs/BOE-A-2019-2364.pdf
https://www.boe.es/doue/2016/157/L00001-00018.pdf
https://www.boe.es/doue/2016/157/L00001-00018.pdf
https://www.boe.es/doue/2016/157/L00001-00018.pdf
https://www.boe.es/doue/2016/157/L00001-00018.pdf

(vid. SANCHEZ BARRIOS, J. L. 2019: «Proteccion de datos personales y de la privaci-
dad: contexto tecnoldgico y normativo». Revista Rueda (Revista Universidad, Etica y
Derechos —CEDU-), 2018-2019, num. 3-4, 9 y ss.: https://revistas.uca.es/index.php/
Rueda/article/view/5422/5670 y otros trabajos del dossier monografico sobre esta
materia coordinado por el mismo autor en https://revistas.uca.es/index.php/Rueda/
issue/view/370)]. El plazo de transposicion de la Directiva 2016/943 a los ordenamien-
tos juridicos internos era el 9 de junio de 2018, por lo cual cuando se aprobd la Ley
1/2019 ya habia expirado el mismo, incumpliéndose aquel mandato durante algo mas
de ocho meses. Senalemos que la ley que comentamos habia sido incluida en el Plan
Anual Normativo de 2018 aprobado el 7 de diciembre de 2017 con arreglo al articulo
25 de la Ley 50/1997, del Gobierno (precepto que se introdujo por la Ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico, habiendo sido desarrollado pos-
teriormente por el RD 286/2017, de 24 de marzo, por el que se regulan el Plan Anual
Normativo y el Informe Anual de Evaluacion Normativa de la Administracion General del
Estado y se crea la Junta de Planificacion y Evaluacion Normativa).

El Preambulo de la ley puede despistar a quienes no hayan tenido un contacto
previo con esta materia, pues a lo largo de muchos parrafos desde el inicio parece
venir a presentar la proteccion de los secretos empresariales como una novedad
en el Derecho espanol, enlazando reiteradamente estos secretos con aspectos tan
importantes y atrayentes como son la innovacion y la competitividad de nuestras
empresas y el progreso técnico y econdmico en general, lo cual es normal que se
indique pues existe una indiscutible ligazén entre todo ello, tal como, por otra parte,
senala también la Directiva 2016/943 en sus considerandos. No se da tanta impor-
tancia, sin embargo, al menos no la que entendemos que merece, al hecho de que
la violacion de secretos se haya venido contemplando expresamente desde hace
veintiocho anos como acto desleal en la Ley de Competencia Desleal de 1991 —y
sigue contemplandose ahora—; de hecho, no hay referencia alguna a la LCD en el
Preambulo hasta la tercera pagina, al final de la segunda parte, y cuando la mencio-
na es solo para decir que la nueva ley viene a completar el articulo 13 (al que luego
vacia de contenido). Lo mismo podria decir un penalista, pues el Cédigo Penal y sus
articulos 278 y 279 no se mencionan hasta la uUltima linea del Preambulo -y eso que
la violacion de los secretos empresariales ya era merecedora de sancion penal antes
de promulgarse la LCD, a través de los articulos 497 y 499 del anterior Codigo Pe-
nal-. Dicho asi, habra quienes consideren que no tiene mayor importancia que pueda
parecer que la proteccion de los secretos empresariales es una materia nueva en el
Derecho espafiol, punto en el que discreparemos, aunque solo sea en consideracion
a los legisladores anteriores y a los operadores juridicos y la doctrina mercantilista,
que llevan casi tres décadas aplicando, interpretando, alegando y desgranando el ci-
tado articulo 13 de la LCD -y el articulo 14 que lo completa, al que el anterior precep-
to se remitia antes de ser vaciado-. La Ley de Competencia Desleal deberia haber
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tenido un lugar totalmente destacado en el Preambulo, continente de la presentacion
y la justificacion de esta Ley de Secretos Empresariales.

La ley se estructura en cinco capitulos, una disposicion transitoria y seis disposi-
ciones finales. Los cuatro primeros capitulos contienen la regulacion de los aspectos
sustantivos, mientras que el capitulo quinto regula los aspectos adjetivos, esto es,
procesales.

El Capitulo | contiene unas Disposiciones generales. El articulo 1 comienza vinien-
do a decir que el objeto de la ley no son tanto los secretos empresariales, sino la
proteccion de dichos secretos, 1o cual, hay que decir, no se traduce en el titulo de la
ley. A continuacion da una definicion de secreto empresarial, considerando como tal

cualquier informacion o conocimiento, incluido el tecnolégico, cientifico, industrial, co-
mercial, organizativo o financiero, que reuna las siguientes condiciones: a) Ser secreto,
en el sentido de que, en su conjunto o en la configuracion y reunion precisas de sus
componentes, no es generalmente conocido por las personas pertenecientes a los cir-
culos en que normalmente se utilice el tipo de informaciéon o conocimiento en cuestion,
ni facilmente accesible para ellas; b) tener un valor empresarial, ya sea real o potencial,
precisamente por ser secreto, y ¢) haber sido objeto de medidas razonables por parte
de su titular para mantenerlo en secreto.

Se nos dice en el Preambulo que esta definicion «constituye una de las novedades
mas sobresalientes de la presente ley», afirmacion que siendo cierta no resulta del todo
acertada. Es cierto que la definicion legal que contiene es una novedad en la normativa
interna espanola. Ni la LCD ni ninguna otra norma espafiola habian definido antes el
«secreto empresarial», pero la novedad se queda simplemente ahi, pues es también lo
cierto que esta definicion es similar a la que contiene la Directiva 2016/943 en su art. 2
cuando define el «secreto comercial», siendo esta a su vez similar a la que se contiene
de «informacion no divulgada» en el art. 39.2 del Acuerdo ADPIC, Anexo IC del Tratado
de Marrakech, creador de la Organizacion Mundial del Comercio (OMC), aprobado en
abril de 1994. Las notas caracteristicas se repiten siempre: informacion que sea secre-
ta; tenga valor empresarial por ser secreta; y haya sido objeto de medidas razonables
por parte de quien legitimamente la controla, el titular, para mantenerla en secreto.

Digamos que, con anterioridad a todas estas definiciones contenidas en unos y
otros textos normativos, la doctrina espariola ya vino a utilizar un concepto de secreto
empresarial practicamente idéntico al recogido en nuestra reciente Ley de Secretos
Empresariales y en esos otros textos.

Como acertadamente se ha sefialado en algin comentario a la LCD tras la profunda
reforma experimentada por la misma a resultas de la Ley 29/2009, de 30 de diciembre,

la LCD no define el secreto empresarial ni se ocupa de precisar nota alguna caracteriza-
dora del mismo. No obstante ello, la doctrina (entre nosotros, por todos GOMEZ SEGA-
DE) ya habia elaborado, acorde con las construcciones doctrinales y jurisprudenciales
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procedentes de otros ordenamientos, una nocion de secreto empresarial («todo cono-
cimiento reservado sobre ideas, productos o procedimientos industriales o comerciales
que el empresario, por su valor competitivo para la empresa, desea mantener oculto»),
que acogida sin reservas en nuestro ordenamiento, viene a coincidir sustancialmente
con la que, con posterioridad a la entrada de la LCD, ofrece el art. 39.2 ADPIC» [vid.
GALAN CORONA, E. 2011: «Articulo 13. Violacidn de Secretos». En Alberto Bercovitz
(dir.): Comentarios a la Ley de Competencia Desleal. Cizur Menor: Thomson-Aranzadi,
351y ss., 355-356].

Varios anos antes, en mayo de 1992, al afio de aprobarse la LCD en 1991, se ce-
lebraran en la Camara de Comercio e Industria de Madrid unas Jornadas sobre dicha
Ley donde fue presentada una ponencia sobre «Supuestos de competencia desleal
por violacién de secretos» que corrid a cargo de GALAN CORONA, ponencia posterior-
mente publicada, junto a otras, en una obra colectiva coordinada por BERCOVITZ [vid.
GALAN CORONA, E. 1992: «Supuestos de competencia desleal por violacion de secre-
tos». En Alberto Bercovitz (coord.): La Regulacion contra la Competencia Desleal en la
Ley de 10 de Enero de 1991. Madrid: BOE-Camara de Comercio e Industria de Madrid.
91 y ss.]. En aquellas jornadas ya se puso de manifiesto, y se pone de manifiesto en
el trabajo publicado (op. cit., 93), esa definicion de GOMEZ SEGADE y sus importantes
estudios sobre el «<Know-how» (secreto industrial o comercial) [vid. GOMEZ SEGADE, J.
A. 1974 El secreto industrial (Know-how). Madrid: Tecnos].

Alaluz de lo expuesto, no podemos afirmar, como hace el Preambulo de la ley que
comentamos, que la definicion de «secreto empresarial» que ofrece la ley constituya
una novedad, y mucho menos sobresaliente. No o es ni en el plano normativo ni en
el doctrinal. Su Unica novedad es la incorporacion al texto legal, lo que no carece de
importancia, si bien, como decimos, se trata de una definicion que viene siendo utili-
zada en lo sustancial desde hace décadas por nuestra doctrina y nuestros operadores
juridicos.

El Capitulo Il de la ley se dedica a sehalar cuando la obtencion, la utilizacion y la
revelacion de secretos empresariales son licitas (art. 2) y cuando son ilicitas, constitu-
yendo conductas de violacion de secretos (art. 3), recogiendo una amplia casuistica
en uno y en otro caso. La mayoria de supuestos ilicitos guardan relacion con los su-
puestos de deslealtad que preveia anteriormente el art. 13 LCD, antes de quedar dicho
precepto vaciado de contenido (para ver su relacion con los supuestos de deslealtad
que preveia la LCD, vid. GALAN CORONA, E.: «Articulo 13. Violacién de Secretos», op.
cit., 362y ss.).

El Capitulo Il contempla el secreto empresarial como objeto del derecho de propie-
dad, esto es, se refiere a la vertiente patrimonial del mismo, desde el momento en que
el titular del secreto empresarial cuenta con un derecho subjetivo de naturaleza patri-
monial. Las normas que contiene este capitulo se refieren a la transmisibilidad del se-
creto (arts. 4, 6y 7) y a la posible cotitularidad del mismo (art. 5). Sefala el Preambulo
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que se trata de reglas de caracter dispositivo, si bien en relacion con la transmision del
secreto, conforme al art. 4, debe tenerse en cuenta la posible aplicacion del Reglamen-
to (UE) n.° 316/2014, de la Comision, de 21 de marzo de 2014, relativo a la aplicacion
del apartado 3 del articulo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unién Europea a
determinadas categorias de acuerdos de transferencia de tecnologia [DOUE L 93, de
28 de marzo de 2014]. Por su parte, los arts. 6y 7 se refieren, respectivamente, a la
transmision mediante licencia contractual y a la transmision o licencia sin titularidad o
facultades.

El Capitulo Iv trata sobre las acciones de defensa de los secretos empresariales. El
art. 8 se refiere a la posibilidad de ejercitar acciones de defensa contra los infractores
de un secreto empresarial, incluso frente a terceros adquirentes de buena fe, con cier-
tas particularidades. El art. 9 recoge un catalogo abierto de acciones civiles de defensa
(declaracion de la violacion, cesacion o prohibicion de actos de violacion, prohibicion
de fabricacion, aprehension de las mercancias, indemnizacion de danos y perjuicios,
etc.), el art. 10 contiene unas reglas particulares sobre el calculo de los danos y perjui-
cios y el art. 11 contiene una regla de prescripcion (de tres afos desde el momento en
que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizod la violacion del secreto
empresarial).

El Capitulo vV se dedica a regular algunos aspectos procesales con abundantes
llamadas a la Ley de Enjuiciamiento Civil y a la Ley de Patentes. Es el capitulo mas
extenso (arts. 12 a 25) y se divide en tres secciones: una Seccidn primera con algunas
disposiciones generales sobre jurisdiccion, procedimiento, legitimacion, competencia,
etc.; una Seccién segunda, sobre Diligencias para la preparacion del ejercicio de ac-
ciones de defensa; y una Seccidn tercera sobre medidas cautelares.

Termina esta ley, como quedd antes indicado, con una disposicion transitoria y
seis disposiciones finales. No contiene ninguna disposicion derogatoria.

La Disposicion transitoria Unica extiende la aplicacion de la ley a la proteccion de
todo secreto empresarial, con independencia de la fecha en que se hubiere adquirido
legitimamente la titularidad sobre el mismo, sefalando ademas que las acciones de
defensa de los secretos empresariales iniciadas antes de la entrada en vigor de la ley
se seguiran por el procedimiento con arreglo al cual se hubieran incoado.

En cuanto a las Disposiciones finales, la primera modifica el articulo 13 de la Ley
17/1985, de 1 de julio, sobre objetos fabricados con materiales preciosos; la segunda
es la que modifica la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, el articulo
13 en concreto, el cual se ha mantenido para seguir atribuyendo el caracter de acto
desleal a la violacion de secretos; la disposicion tercera contiene una habilitacion al
Gobierno para aprobar un texto refundido de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal,
resultando llamativa la misma por el contexto normativo en que se realiza; la cuarta
recoge los titulos de competencia estatal de conformidad con el articulo 149 de la
Constitucion espafola; la quinta se refiere a la incorporacion del Derecho de la UE,
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concretamente de la Directiva (UE) 2016/943; vy, por Ultimo, la sexta a la entrada en

vigor, a los veinte dias de la publicacion de la ley en el BOE, por lo que entrd en vigor
el 21 de marzo de 2019.

José Luis SANCHEZ BARRIOS
Profesor Titular EU de Derecho Mercantil
Universidad de Salamanca
jlsaba@usal.es

. . Ars luris Salmanticensis,
CRONICA(IED:;:SL?#?%?Q; vol. 7, Diciembre 2019, 273-278

elSSN: 2340-5155
MERCANTIL © Ediciones Universidad de Salamanca - CC BY-NC-ND

278


mailto:jlsaba%40usal.es?subject=

	Mercantil

