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I. INTRODUCCION

Los secretos industriales, conocidos como trade secrets en Estados Unidos,
tienen una amplia aplicacién practica a pesar del gran desconocimiento que
hay sobre los mismos'. De hecho, se puede observar cémo en la mayoria de
manuales o libros generales de propiedad intelectual e industrial, los diversos
autores, ya sea de nuestro ordenamiento?, de otros ordenamientos Civil Law?
o incluso de Common Law*, no hacen alusién a los trade secrets. Lo cual es
especialmente sorprendente si se piensa que seguramente el ejemplo mas famoso
de un secreto industrial sea la férmula exacta de la Coca Cola’, con el evidente
impacto econdémico que ha tenido durante mas de cien afios y sigue teniendo en
la actualidad. Asi esta relativa falta de interés, y a veces incluso de regulacion
no empece a que practicamente cualquier negocio sea susceptible de tener un
secreto industrial que pueda tener la correspondiente proteccion juridica®.

! Cfr. POSNER, Richard A. y LANDES, William A., The Economic Structure of Intellectual
Property Law, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge-Massachusetts-
Londres, 2003, pag. 354. En algunos manuales estadounidenses en la materia no se analizan
de manera individualizada, sino solamente de forma tangencial. Vid. MILLER, A. R. y Davis,
M. H., Intellectual Property. Patents, Trademarks and Copyright, Thomson, USA, 2007.

2 Vid. BAYLOs MORALES, Marfa y otros, Tratado de Propiedad Industrial. Propiedad
Industrial. Propiedad Intelectual. Derecho de la Competencia Economica. Disciplina de la
Competencia Desleal, 3. ed., Civitas, Madrid, 2009, pdg. 437; RUIPEREZ AZCARATE, Cla-
ra y otros, Cuestiones actuales de la Propiedad Intelectual, Reus, Madrid, 2010; JIMENEZ
SAVURIDO, Cristina y otros, Propiedad Industrial y Competencia Desleal, Comares, Granada,
2001; LEMA DEVEsA, Carlos y otros, Propiedad Industrial y Competencia Desleal, Consejo
General del Poder Judicial, Madrid, 1995.

* En Derecho francés, vid. SCHMIDT-SZALEWSKI, Joana y PIERRE, Jean-Luc, Droit de
la propiété industrielle, 4.* ed., Litec, Paris, 2007. Aunque algin autor trata el concepto de
know-how (savoir-faire). Vid. BINCTIN, Nicolas, Droit de la Propiété Intellectuelle, LGDJ,
Paris, 2010, pags. 345 a 356.

4 Respecto al Derecho inglés, vid. CoLsTON, Catherine y MIDDLETON, Kirsty, Modern
Intellectual Property Law, 2.* ed., Cavendish Publishing, Londres, 2005. Otros tratan exclu-
sivamente su vertiente del incumplimiento del deber de confianza. Vid. BAINBRIDGE, David,
Intellectual Property, 4.* ed., Financial Times Pitman Publishing, Londres, 1999, pags. 285 y
sigs.; SHERMAN, Brad y BENTLY, Lionel, Intellectual Property Law, 3.* ed., Oxford University
Press, Nueva York, 2009, pags. 1003 y sigs.

> Vid. BLAIR, Roger D. y CoTTER, Thomas, F., Intellectual Property. Economic and
Legal Dimensions of Rights and Remedies, Cambridge University Press, Nueva York, 2005,
pag. 25; HUNTER, D., Intellectual Property, Oxford University Press, Nueva York, 2012,
pag. 184.

® Cfr. HUNTER, D., op. cit., pags. 190 y sigs.
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Esta figura estd escasamente regulada tanto a nivel internacional’ como en
nuestro ordenamiento. Asi, en nuestro Derecho podriamos destacar el articulo
13 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal o el precepto 199
de la Ley Orgénica 10/1995, de 23 de noviembre, del Cédigo Penal.

Sin embargo, se puede constatar cémo en los dos articulos citados se esta-
blecen una serie de consecuencias juridicas aplicables a un concepto que no estd
definido: el secreto industrial. Por ello, el objeto de este articulo es esclarecer
la nocidén del mismo que se suele utilizar en Estados Unidos, asi como realizar
un andlisis de la proteccién que a esta institucién se dispensa. Aspectos que
pueden ser especialmente interesantes y relevantes, por cuanto gran parte de los
temas tratados en este estudio parece que podrian ser incorporados y aplicados
al Derecho espaiiol.

II. REGULACION DE LOS TRADE SECRETS EN ESTADOS UNIDOS

En primer lugar habria que decir que la competencia sobre los secretos
industriales es estatal, lo cual ha originado la concurrencia de 47 regulaciones
diferentes que se basan generalmente en la Uniform Trade Secrets Act® (en lo
sucesivo, «UTSA»)?. No obstante, tales normas estatales también se basan en
otras dos fuentes principales'’: el Restatement (third) of unfair competition'' (en
lo sucesivo, «RUC»), y el Restatement of Torts' (en adelante, «RT»).

Las fuentes citadas se las conoce como fuentes secundarias y son emitidas
por la National Conference of Commissioners on Uniform State Law'* con la fi-
nalidad de servir de potencial modelo unificador para los legisladores estatales 4.

7 Cfr. BLAIR, Roger D. y COTTER, Thomas, E., op. cit., padg. 23, comentando que tanto
el tratado NAFTA (el de libre comercio de América del Norte) como los TRIPs (tratados
relativos a la propiedad intelectual), contienen un articulo sobre los secretos industriales. En
este sentido, puede observarse como el § 34 GATT TRIPS contiene una definicién de frade
secret similar a la expuesta en este andlisis. Vid. infra apartado III.

8 Que se podria traducir como la Ley Uniforme de Secretos Industriales. Esta norma se
acord6 en 1979, aunque fue modificada en 1985. Esta dltima versién es la que se tiene en
cuenta a efectos de este articulo.

° Cfr. BLAIR, Roger D. y COoTTER, Thomas, F., op. cit., pdg. 23; HUNTER, D., op. cit.,
pags. 184 y 189, entre otras.

10" Cfr. POOLEY, James, Trade Secrets Coursebook, nim. 520, Spring 2009, USA, pégs. 8
y 9; HUNTER, D., op. cit., pags. 189 y 190.

" Que podria traducirse de manera no literal como la norma de Derecho de la competencia
desleal, emitida en 1995.

12 Cuya traduccién no literal serfa norma de responsabilidad extracontractual, aprobada
en 1939.

13 Que podria traducirse como Conferencia Nacional de Comisionados en Derecho estatal
uniforme.

4 Cfr. FLETCHER P., George y SHEPPARD, Steve, American Law in global context. The
Basics, Oxford University Press, Nueva York, 2005, pag. 421; POOLEY, James, op. cit., pag. 9.
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A estos efectos es interesante seflalar que parte de la doctrina entiende que
las reclamaciones sobre los secretos industriales suelen producirse cuando no
es aplicable otra normativa contra el tercero presunto infractor, que no esta
vinculado por un contrato con el titular, ni le vincula un deber de lealtad segtin
la nocién del mismo en Common Law"s.

De la misma manera habria que recalcar que la vulneracién de un secreto
industrial puede motivar la infraccién de otras normas'. Asimismo es impor-
tante tener en cuenta que la proteccién de los frade secrets puede coincidir en
determinadas ocasiones con el dmbito de aplicacién de la normativa de paten-
tes'’, derechos de autor' o incluso el Derecho del trabajo'®. En esos supuestos
de conflicto con la regulaciéon de derechos de autor y patentes, no podemos
olvidar que en virtud de los pronunciamientos previos del Tribunal Supremo de
los Estados Unidos, la regulacién de patentes no prevalece sobre la regulacion
estatal de los secretos industriales, puesto que esta dltima proteccion es distinta
y mds débil que la primera®.

A su vez, en el caso de conflicto con la normativa laboral?', no se puede
olvidar el derecho de los empleados a trabajar en el sector o profesién que han

5 Que en concreto se llama fiduciary duty, aunque por el contenido juridico parece que
una traduccion acertada podria ser deber lealtad.

!¢ Sin perjuicio de que la apropiacién de un secreto industrial pueda suponer la vulnera-
cién de alguna normativa federal, como los Federal Wire and Mail Fraud statutes (18 USCA
§8§ 1341, 1343) o el National Stolen Property Act (18 USCA § 2314). Esta regulacion no
contiene definiciones de los secretos industriales y sus incumplimientos son tangenciales e
independientes con la vulneracion de la normativa estatal analizada en este estudio. Razén
por la cual no serdn tratados en este articulo.

7 Vid. Patent Act de 1952, 35 USC, con sus posteriores modificaciones. Cfr. Kewanee
Oil Co. v. Bicron Corp.; MILLER, A. R. y Davis, M. H., op. cit., pags. 153 y 154; POOLEY,
James, op. cit., pags. 90 y sigs.

8 Vid. Copyright Act de 1976, 17 USC, con sus posteriores modificaciones.

9 Cfr. HUNTER, D., op. cit., pdg. 197, POOLEY, James, op. cit., pags. 157 y sigs.

2 Cfr. MILLER, A. R. y Davis, M. H., op. cit., pags. 153 y 154; BLAIR, Roger D. y
COTTER, Thomas, F., op. cit., pag. 7; POSNER, Richard A. y LANDES, William A., op. cit.,
pags. 360. Aunque la normativa estatal no puede prohibir la produccién, puesto que dicho
objeto entra dentro del ambito de aplicacion de la regulacion de patentes. Ademds de los
autores citados, cfr. Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc. Aunque este pronun-
ciamiento parece que ha sido revocado por la Vessel Hull Design Protection Act, lo cual
motivarfa que el razonamiento aplicado en la sentencia comentada no fuera aplicable. No
obstante, la doctrina no alcanza conclusiones definitivas al respecto, ya que de momento no
ha habido pronunciamiento alguno sobre la constitucionalidad de dicha ley. Cfr. MILLER, A.
R. y Davis, M. H., op. cit., pag. 154. No obstante, no puede olvidarse que la regla general
es que la normativa federal prevalece sobre la estatal (FLETCHER P., GEORGE Y SHEPPARD,
Steve, op. cit., pag. 150; MILLER, A. R. y Davis, M. H., op. cit., pag. 427; McCulloch v.
The State of Marylnad et al.).

21 Vid. Rohm and Hass Co. v. Adco. Chemical Co., Ingersoll-Rand Co. v. Ciavatta, Gerald
Banks v. Unisys Corporation, POOLEY, James, op. cit., pags. 159 y sigs.
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escogido®. En esos supuestos suele prevalecer dicho derecho?, sin perjuicio de
que se concedan formas de proteccidén no absolutas, que permiten al trabajador
desarrollar sus habilidades en otra empresa®.

III. CONCEPTO DE SECRETO INDUSTRIAL Y SUS ELEMENTOS EN
DERECHO ESTADOUNIDENSE

La principal definicién es la contenida en el § 1(4) UTSA, segtin la cual
trade secret es™:

«Informacion, incluyendo una formula, patrén, compilacion, progra-
ma, método, técnica o proceso que:

(i) Tiene un valor economico independiente, actual o potencial, y
que no es generalmente conocido, o no es fdacilmente accesible
de forma licita, por otras personas que pueden obtener un valor
econdomico de su comunicacion o uso, y

(ii) Ha sido objeto de esfuerzos razonables atendiendo a las circuns-
tancias para preservar su confidencialidad».

De manera similar, en el § 39 RUC al respecto se dispone?:

«Un secreto industrial es cualquier informacion que puede ser usada
en la operacion de un negocio o empresa y que es suficientemente
valioso y secreto para implicar una actual o potencial ventaja eco-
nomica sobre otros».

En el mismo sentido se pronuncian otras fuentes o normas como el § 757
del RT? o el § 3426.1(d) del Cédigo Civil de California®.

De las definiciones reproducidas, siguiendo a LANDES y POSNER?, podemos
concluir que un secreto industrial es una informacién que tiene valor comercial
y que su poseedor ha tomado medidas para conservar la confidencialidad sobre

22 Cfr. HUNTER, D., op. cit., pags. 190, 191 y 197. En normativa californiana, cfr. § 16600
California Business and Professional Code.

% Cfr. HUNTER, D., op. cit., pag. 191.

2 Vid. General Electric Co. v. Sung, Pepsico, Inc. v. Redmond.

25 Traduccién del autor.

2 Traduccién del autor.

27 Vid. el comentario del § 757 del RT.

% Cuyo titulo se cita como Uniform Trade Secrets Act (§ 3426) y fue incorporado al
Cadigo Civil Californiano en 1984.

¥ Cfr. POSNER, Richard A. y LANDES, William A., op. cit., pag. 354.
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tal informacidn. A continuacién se abordan de manera mas detallada cada uno
de los elementos integrantes de los trade secrets.

1. EL TIPO DE INFORMACION PROTEGIDA

Como previamente se ha expuesto, conforme al UTSA puede ser un secreto
industrial una férmula, un patrén, una compilacién, un programa, un artefacto,
un método, una técnica o un proceso®. A este respecto ha indicado la doc-
trina que aunque la lista no es exhaustiva, ésta abarca todo el tipo de ideas o
informacién que puede haber®'. Se suelen poner como ejemplos de secretos
industriales los distintos tipos de recipientes de comida o bebida, dibujos de
disefos, planes de negocio, listas de clientes y proveedores®. En este sentido,
se entiende que cualquier clase de informacién puede ser considerada como un
trade secret, siempre y cuando se cumplan los requisitos de confidencialidad
y de valor econémico. Asi, la verdadera limitacién que sefiala la doctrina® y
la jurisprudencia®* al respecto son las habilidades profesionales generales de
los empleados, las cuales no pueden ser calificadas como secretos industriales.

A este respecto, también hay que resaltar que la misma informacién puede ser
objeto de patente o de secreto industrial®. De hecho algunos autores entienden
que existen al menos tres escenarios distintos donde puede resultar mas intere-
sante la proteccion mediante los frade secrets en vez de a través de patentes™:

1. Cuando la publicidad de la informacién que implica la patente hace
perder todo el valor a la misma?’.

2. Cuando el creador del secreto industrial piensa que el legitimo acceso
al mismo tendrd lugar un periodo mayor que el de la proteccién de las
patentes (20 afios).

% Cfr. UTSA § 1 (4), en el que literalmente se dice: «a formula, pattern, compilation,
program, device, method, tecnique, or process».

31 Cfr. HUNTER, D., op. cit., pag. 190.

32 Cfr. BLAIR, Roger D. y COTTER, Thomas, F., op. cit., pag. 23; PoSNER, Richard A.
y LANDES, William A., op. cit., pag. 354. Aunque al respecto no podemos olvidar que en
Derecho espafiol las listas de clientes no se consideran un secreto industrial. Cfr. SSTS de
29 de octubre de 1999 y de 24 de noviembre de 2006.

3 Cfr. HUNTER, D., op. cit., pag. 190.

3 Cfr. Van Products Co. v. General Welding & Fabricating Co., Rohm and Hass Co. v.
Adco. Chemical Co.

¥ Cfr. BLAIR, Roger D. y COTTER, Thomas, E, op. cit., pag. 7.

% Cfr. POSNER, Richard A. y LANDEs, William A., op. cit., pags. 356 y sigs., para los que
la proteccién de la normativa de secretos industriales no es menor, sino simplemente dife-
rente, complementando la regulacion de patentes. Cfr. BLAIR, Roger D. y COTTER, Thomas,
E, op. cit, pag. 145.

37 Cfr. POSNER, Richard A. y LANDES, William A., op. cit., pag. 356, utilizando un ejemplo
ilustrativo, que no practico, porque no se ajusta al concepto de patente: una lista de clientes.
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3. Cuando el titular estima que no es patentable, pero piensa que los
competidores tardardn tanto tiempo en descubrirlo que le resulta mds
provechoso mantenerlo en secreto. En este sentido se suele poner el
ejemplo de la Coca Cola.

En estos casos, la doctrina entiende que la proteccion de los secretos in-
dustriales suplementa al de las patentes, promoviendo la interiorizacién de los
beneficios de la innovacién y promoviendo la produccion de la misma3®. Aunque
no podemos olvidar que como sefialan LANDES y POSNERY, ambas normas se
complementan mutuamente. Por ello estos autores*’ resaltan que una regulacion
no es mejor que la otra, comentando los perjuicios que puede tener la protec-
cién mediante una patente, como el hecho de que la publicacién de la misma
informe a los competidores como poder (tecnolégicamente) infringirla, el alto
coste de los litigios de patentes, el elevado nimero de resoluciones que en
casos de patentes entienden que las mismas son invalidas, el relativo alto coste
fijo que supone la solicitud de una patente (que puede no compensar cuando el
valor de la misma sea modesto*'). De hecho, este sector doctrinal*? indica que
los resultados de las encuestas sefialan que la proteccién mediante los secretos
industriales es preferida en relacidn con las patentes.

Sin embargo, ambos mecanismos de protecciéon no pueden concurrir®, ya
que no se puede patentar un invento tras el periodo de gracia concedido por la
norma. En consecuencia, transcurrido dicho plazo la opcién por uno u otro medio
es irreversible*. Ademads, el objeto de las patentes puede hacerse publico a los
dieciocho meses de la solicitud de la misma, salvo que el solicitante certifique
no ha instado la patente en un pafs que siga esa regla®.

A este respecto también es interesante comentar que en Derecho estadouni-
dense, a diferencia de otros ordenamientos, se permite a quien se ha apropiado

¥ Cfr. BLAIR, Roger D. y COTTER, Thomas, F., op. cit., pag. 145.

¥ Cfr. op. cit., pdg. 371.Y es que la normativa de patentes no puede adaptarse a cada caso
para proporcionar la proteccién econdmica y juridica que tendria mas sentido. Cfr. POSNER,
Richard A. y LANDES, William A., op. cit., pag. 359. En este sentido, estos autores indican que
si bien los secretos industriales incentivan la duplicacion, las patentes la desincentivan. Como
consecuencia de lo anterior se postula que los trade secrets promueven el correcto resultado
social, puesto que cuanto mds vaya reduciéndose el valor del secreto industrial, mayor sera
la probabilidad de que se duplique. Cfr. op. cit., pag. 361.

40 Cfr. POSNER, Richard A. y LANDES, William A., op. cit., pag. 357.

4 Al respecto estos autores sefialan que en el caso de las patentes siempre hay que incurrir
en el gasto fijo, mientras que con los secretos industriales inicamente se desembolsan los
costes si el valor del mismo asi lo aconseja porque incentiva su indebida apropiacion. Cfr.
POSNER, Richard A. y LANDES, William A., op. cit., pag. 357.

42 Cfr. POSNER, Richard A. y LANDEs, William A., op. cit., pag. 359.

4 Cfr. BLAIR, Roger D. y COoTTER, Thomas, E., op. cit., pag. 2.

4 Cfr. POSNER, Richard A. y LANDES, William A., op. cit., pag. 361.

4 Cfr. 35 U.S.C. § 122(b), POSNER, Richard A. y LANDES, William A., op. cit., pag. 362.
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legitimamente de un secreto industrial de otro patentar el mismo, con la con-
secuencia de que se prohibe al primer inventor su uso*.

2. EL VALOR DE LA INFORMACION

Sin perjuicio de lo previamente comentado, la informacién necesita tener
un valor para ser considerada un secreto industrial?’. Sobre este elemento hay
una cierta discrepancia entre lo dispuesto en el RT y el UTSA. En el primero se
requiere que se obtenga una ventaja sobre los competidores*, mientras que en
el segundo se exige que tenga un valor econémico independiente, ya sea actual
o potencial. Al respecto parece acertado el comentario de la doctrina®, de que
la concepcidn seguida en el UTSA es mds amplia que la contenida en el RT,
puesto que puede contener algunos supuestos no incluidos en este dltimo, como
por ejemplo la informacién no relacionada con el negocio siempre que ésta tenga
un valor econémico independiente, un negativo know-how o informacién de un
uso, como los términos contenidos en un acuerdo societario.

Desde un punto de vista econémico, POSNER y LANDES™ han postulado que
cuanto mds tiempo conlleva el duplicar un secreto industrial mayor es su valor
social. Aspecto que, aunque difiere de la concepcién de ventaja competitiva o
de valor econdmico para el titular, parece que también se puede tener en cuenta
para determinar la concurrencia de este elemento.

3. EL SECRETO O CONFIDENCIALIDAD

De manera general puede decirse que la existencia de un secreto industrial
requiere que éste no sea conocido por el piblico en general. Aunque este ele-
mento es diferente segtin se aplique el RT o el UTSA. Asi, en el primer caso, el
hecho de que el secreto industrial sea conocido por terceros invalida la existencia
del mismo. Sin embargo, en el caso del UTSA se exige que la informacion sea
facilmente accesible a las personas que trabajan en ese negocio o dentro de ese

4 Cfr. W.L. Gore & Associates v. Garlock, Inc., POSNER, Richard A. y LANDES, William
A., op. cit, pags. 361 y 362. En los otros ordenamientos generalmente se crea un duopo-
lio entre el primer inventor y quien obtiene la patente. Esta solucién «extranjera» ha sido
considerada por los mencionados autores como preferible a nivel econdémico, puesto que no
desincentiva el utilizar la via de los secretos industriales (al permitir su uso si lo patenta un
tercero), compensa a ambos inventores (no como la solucién americana que recompensa en
exceso a quien patenta) y crea competencia mediante el duopolio, lo que deberia abaratar los
precios para los consumidores.

47 Cfr. HUNTER, D., op. cit., pags. 191 y 192.

“ Cfr. BLAIR, Roger D. y COTTER, Thomas, F., op. cit., pag. 23.

4 Cfr. HUNTER, D., op. cit., pag. 192.

0 Cfr. op. cit., pag. 359.
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sector. Un ejemplo de ese facil acceso lo encontramos en la Sentencia Mason
v. Jack Daniel Destillery, respecto a la Limonada Lynchburg, sobre la que se
concluyd que un coctelero experimentado podia conocer su composicion con
solo saborearlo una vez.

En cualquier caso, no es necesario que el secreto de la informacién sea abso-
luto. Aunque, como sefiala la doctrina’', hay unos ciertos limites practicos, sino
numéricos, respecto a la cantidad de personas que pueden tener conocimiento
del mismo. En este sentido, es evidente que cuanto mds extendido sea el secreto
industrial, mds dificil serd sostener su existencia. A su vez es importante indicar
que cuando un trade secret ha dejado de ser confidencial pasando a formar parte
del dominio publico, su proteccion juridica decae con independencia del modo
en que se ha hecho publico.

Por otro lado, es interesante indicar a estos efectos que el hecho de que
algunos elementos del trade secret sean conocidos no impide que la combinacién
de los mismos constituya un secreto industrial, siempre que dicha combinacién
suponga una ventaja respecto del resto de los competidores ™.

Sin perjuicio de lo anterior, no hay que olvidar que este elemento de la confi-
dencialidad hay que ponerlo en relacién con la necesidad de adoptar unas precau-
ciones razonables> para mantener el secreto. Aspecto que a continuacién se trata.

4. PRECAUCIONES RAZONABLES DE CONFIDENCIALIDAD

Debido a que el secreto industrial no necesita ser absolutamente descono-
cido por terceros, se requiere que la comunicacién y conservacion del mismo
se realice conforme a unas precauciones razonables como firmar acuerdos de
confidencialidad con empleados, proveedores o potenciales socios, que la co-
municacién se haga cuando hay necesidad de ello%, controlar el acceso a la
informacion dentro de las instalaciones, limitar el nimero de empleados que
tienen acceso a dicha informacion®...

Por lo tanto, el ordenamiento exige al titular que haya empleado algtin dinero
en proteger su secreto industrial para que el mismo pueda ser amparado por la
regulacion”’. Es decir, que adopte algunas precauciones razonables sin que se

3 Cfr. HUNTER, D., op. cit., pag. 191.

32 Cfr. DVD Copy Control Ass'n v. Bunner.

3 Cfr. Anaconda Co. v. Metric Tool & Die Co., Rohm and Hass Co. v. Adco. Chemical Co.

> En inglés reasonable precautions, llaméandose a veces al proceso fencing. Cfr. HUNTER,
D., op. cit., pag. 193.

3 Conocido habitualmente como on need to know basis.

% Cfr. HUNTER, D., op. cit., pag. 193.

57 Cfr. BLAIR, Roger D. y COTTER, Thomas, F., op. cit., pdg. 26; HUNTER, D., op. cit.,
pag. 194.
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requiera que incorpore todas las medidas posibles™®. Asi, en este ordenamiento
la exitosa apropiacion indebida intencionada de un trade secret sobre el que no
se habia adoptado ninguna medida de proteccién no es sancionable®. Y es que
seglin algunos autores®, los terceros no pueden saber si se encuentran ante un
secreto industrial si no se implementan medidas de proteccion, y por ende, en
caso de no implementarse dichas precauciones, los terceros no pueden saber si
estdn incumpliendo la normativa.

La determinacién de qué precauciones son razonables a estos efectos de-
penden en gran medida de los hechos concretos y del contexto particular®. En
cualquier caso, siguiendo a parte de la doctrina®’, parece acertado sostener que
cuanto mds valioso es el secreto industrial, mayores tendrian que ser las medi-
das de confidencialidad. Lo cual, también lleva aparejado conforme a algunos
autores®, que la proteccién de los trade secrets evite un gasto social intil
para la defensa de dichos derechos individuales®. Asimismo, es interesante
comentar que algin sector doctrinal® considera que los tribunales tienen en
cuenta el incentivo econémico, prohibiendo solo las apropiaciones sobre secretos
industriales con costosas medidas de confidencialidad, que l6gicamente serdn
aplicadas cuando el valor de la informacién asi lo aconseje.

Desde una aproximacién econémica, POSNER y LANDES® entienden que es
improbable que los gastos publicos y privados de proteccidén de los secretos
industriales sean complementarios. Asi, las empresas tienen que adoptar unas
minimas precauciones con independencia de la proteccién legal. Aunque estos
autores si reconocen que una mayor disuasién de las apropiaciones indebidas
debido a la proteccion legal reducen el coste de las empresas en ese sentido.

IV. NATURALEZA DE LOS SECRETOS INDUSTRIALES Y JUSTIFICA-
CION DE SU PROTECCION

Como se ha explicado anteriormente®’, los secretos industriales son una
informacion valiosa que es protegida por el ordenamiento cuando tiene un va-

% Cfr. POSNER, Richard A. y LANDES, William A., op. cit., pag. 369, E.I. Du Pont de
Nemours Powder Co. v. Christopher:

3 Cfr. Rockwell Graphic Systems, Inc. v. DEV Industries, Inc., Pioneer hi-Bred Inter-
national v. Holden Foundation Seeds, Inc.; POSNER, Richard A. y LANDES, William A., op.
cit., pags. 368 y 369.

% Cfr. POSNER, Richard A. y LANDES, William A., op. cit., pags. 368 y 369.

0 Cfr. HUNTER, D., op. cit., pag. 194.

2 Cfr. POSNER, Richard A. y LANDES, William A., op. cit., pag. 357.

® Cfr. BLAIR, Roger D. y COTTER, Thomas, F, op. cit., pag. 146.

% Cfr. BLAIR, Roger D. y COTTER, Thomas, E,, op. cit., pdg. 26.

® Cfr. BLAIR, Roger D. y COTTER, Thomas, E, op. cit., pag. 146.

% Cfr. POSNER, Richard A. y LANDES, William A., op. cit., pag. 367.

7 Vid. supra apartado III.
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lor econémico y el poseedor de la misma ha tomado medidas para proteger su
secretismo®®.

Tal configuracién implica que el frade secret tiene una naturaleza mixta de
propiedad® y de responsabilidad extracontractual™®, que es tenida en cuenta por
los tribunales a la hora de resolver controversias sobre los secretos industriales ™.
Especialmente en el sentido del importante papel que juegan la moralidad y
los usos comerciales en este tipo de litigios”. Lo cual ha sido objeto de cierta
critica por parte de la doctrina, porque en muchos casos eso supone que el juez
aplique su propia concepciéon moral con justificaciones posteriores basadas en
el comportamiento de las partes’.

A su vez, como consecuencia de la configuracién que tienen los trade
secrets, hay que tener en cuenta que tienen una potencial duracién indefinida
(puesto que cuando deje de ser secreto ya no tiene proteccién alguna)’™. Por
ello, es habitual que en esta clase de procesos las vistas no sean publicas, ya
que tiene que preservarse la confidencialidad para que el secreto industrial siga
existiendo™.

Asimismo es relevante sefialar que varias partes pueden ser titulares de un
mismo secreto industrial, aunque es 1l6gico que cada una tenga su propia ver-
sién. En este sentido conviene recordar que el ordenamiento no dispensa una
proteccién en forma de monopolio como sucede con las patentes™. Al crear-
se, desarrollarse y explotarse los secretos industriales de manera confidencial,
varias partes pueden haber creado y desarrollado un mismo o similar frade

% Cfr. POSNER, Richard A. y LANDES, William A., op. cit., pdg. 354; HUNTER, D., op.
cit., pag. 184.

% Cfr. Carpenter v. United States, y POSNER, Richard A. y LANDEs, William A., op. cit.,
pags. 354 y 355.

0 Cfr. HUNTER, D., op. cit., pags. 188 y 189.

I Respecto a una concepcion cercana a la propiedad, vid. Ruckelhaus v. Montesanto Co.
En cuanto a una perspectiva mas préxima a la responsabilidad extracontractual («tort»), vid.
E.I. Du Pont de Nemours Powder Co. v. Masland.

2 Cfr. HUNTER, D., op. cit., pags. 185, 186, 195, E.I. Du Pont de Nemours Powder Co.
v. Christopher.

3 Cfr. HUNTER, D., op. cit., pdg. 201. De hecho este autor se plantea la conveniencia
de una reforma de la regulacién y entiende que la misma no se ha producido por la falta de
interés publico sobre esta materia. Cfr. op. cit., pag. 202.

" Cfr. BLAIR, Roger D. y COTTER, Thomas, F., op. cit., pags. 24 y 25; HUNTER, D., op.
cit., pags. 187 y 198, y POsNER, Richard A. y LANDEs, William A., op. cit., pags. 357 y 358,
que comentan que tal duracién indefinida no es determinante para optar por la proteccion
como un secreto industrial, puesto que el inicio comercial (headstart), la curva de aprendizaje
(learning-curve) y la marca, pueden proporcionar al primer inventor una duradera ventaja
competitiva aunque no esté protegido frente a la duplicacién. Un ejemplo que suele emplearse
al respecto es el colutorio Listerine.

> Cfr. HUNTER, D., op. cit., pag. 202.

76 Cfr. POSNER, Richard A. y LANDES, William A., op. cit., pag. 355.
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secret”’. A este respecto es importante tener en cuenta que en el ordenamiento
estadounidense se ha considerado como un derecho relevante el poder realizar
ingenieria inversa para incentivar el progreso econémico’. Lo cual puede tener
la consecuencia negativa que indica parte de la doctrina: los titulares cuyos se-
cretos industriales se encuentran en los productos que venden al publico estdn
expuestos a un mayor riesgo de que se descubran, con la consecuente mayor
probabilidad de perderlos™.

De la naturaleza expuesta puede constatarse como hay una doble motivacion
para proteger los frade secrets por el ordenamiento: la utilitaria y la moral.

Asi, conforme a la primera, se intenta incentivar la creacidon de secretos
industriales mediante el estimulo econémico que puede suponer los beneficios
que la proteccién del mismo proporciona (en este sentido hay que recordar que
la informacién protegida es valiosa econdémicamente, suponiendo en muchos
casos una ventaja competitiva cuyo beneficio puede repercutir a la sociedad
en general). Es decir, este criterio es el mismo que se emplea para justificar la
proteccion de las patentes. Pero a diferencia de aquellas, en estos casos no se
concede un monopolio, no hay formalidades ni intervencién o control admi-
nistrativo ni registros®’, la proteccién no estd sujeta a un plazo y el objeto de
la proteccién no termina siendo del dominio publico, con el beneficio directo
que para la sociedad en general supone. En contraprestacion, la proteccion del
secreto industrial se pierde cuando pasa al dominio publico. Por eso este argu-
mento tiene que complementarse con el moral®'.

Por otro lado, desde un punto de vista moral, el ordenamiento busca re-
prender la vulneracién de la confianza o de los usos comerciales®?. De la mis-
ma manera, desde una perspectiva econdmica es interesante destacar que la
normativa de secretos industriales persigue establecer una solucién equilibrada
entre los intereses contrapuestos de los participantes del mercado. Aunque sobre
tales intereses con cardcter previo habria consenso: todos quieren poder acceder
a la informacién de otros competidores y a la vez todos desean proteger la
informacién propia de la que disponen. Por ello, esta regulacién tnicamente
prohibe las medidas mas costosas de acceso, que se deben, en gran parte, a las
precauciones razonables de confidencialidad®.

7 Cfr. HUNTER, D., op. cit., pag. 198.

8 Cfr. Chicago Lock Co. v. Fanberg, HUNTER, D., op. cit., pags. 199 y 200.

" Cfr. HUNTER, D., op. cit., pag. 201.

8 Cfr. BLAIR, Roger D. y COTTER, Thomas, E., op. cit., pag. 24.

81 Cfr. HUNTER, D., op. cit., pags. 187 y 188.

8 Cfr. HUNTER, D., op. cit., pags. 186, 189 y 195.

8 Cfr. POSNER, Richard A. y LANDEs, William A., op. cit., pag. 364. Vid. Kewanee Oil
Co. v. Bicron Corp., Painton & Co. v. Bourns, Inc.
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V. REFLEXION SOBRE LOS INCUMPLIMIENTOS EN ESTA MATERIA
Y SU RESOLUCION

Como comenta parte de la doctrina®, el incumplimiento de la normativa de
secretos industriales consiste en una apropiacién indebida de los mismos®. Esta
puede producirse como consecuencia de una adquisicién indebida o por la di-
vulgacidn, transmisién o uso del secreto industrial®. La infraccion descrita suele
producirse de dos maneras: el demandado tenfa (o debia conocer la existencia
de) una obligacién de confidencialidad que supuestamente ha incumplido, o el
demandado ha conseguido la informacién mediante un comportamiento con-
trario a la moralidad impuesta por el ordenamiento®. En este sentido, LANDES
y PosNER®*® comentan que la apropiacién es indebida cuando esta acarrea la
comisién de otro hecho ilicito en Common Law.

Por ello, las vulneraciones de esta regulacion suelen producirse en escenarios
de antiguos trabajadores, socios o cuando un competidor intenta acceder a esa
informacién de forma «inadecuada»®. Algunos ejemplos que sefala la doctrina®
son la apropiacion a través de antiguos empleados de competidores de listas de
clientes o de planes secretos, espionaje comercial mediante detectives, examinar
los cubos de basura de un competidor o antiguos socios que cada uno reclama
la titularidad del mismo secreto industrial. De estos ejemplos podemos obser-
var como la responsabilidad en muchos casos se podria reclamar en virtud de
incumplimientos contractuales o de responsabilidad extracontractual al amparo
del RT?". Para evitar las referidas infracciones, la doctrina® ha sugerido adoptar
algunas de las siguientes medidas: utilizar los secretos industriales en jurisdic-

8 Cfr. HUNTER, D., op. cit., pags. 184 y 194.

% Se emplea el término apropiacién indebida como traduccién de las expresiones mi-
sappropiation o improper acquisition, que son los términos utilizados por la normativa, la
doctrina y los tribunales estadounidenses. Cfr. HUNTER, D., op. cit., pag. 194.

% Cfr. HUNTER, D., op. cit., pdg. 194 y § 40 y sigs. RUC.

8 Cfr. BLAIR, Roger D. y COTTER, Thomas, E., op. cit., pags. 23 y 106; HUNTER, D., op.
cit., pag. 194. En este sentido, hay que resaltar que los usos comerciales vienen principal-
mente recogidos en el RUC, que seria el equivalente a nuestra Ley 3/1991, de 10 de enero,
de Competencia Desleal, en cuyo articulo 13 se protegen los secretos industriales. A su vez,
es interesante comentar que segin el citado autor, generalmente no se analiza la posibilidad
de una responsabilidad conjunta de los sujetos que han podido intervenir en la conducta de
la apropiacion indebida, considerandose a estos efectos toda responsabilidad como esencial.
Por lo tanto, cualquier participaciéon de un tercero es simplemente una manera de justificar
la responsabilidad del demandado. Cfr. op. cit., pag. 196.

8 Cfr., op. cit., pag. 356.

% Cfr. HUNTER, D., op. cit., pags. 195 a 197. Este autor critica que estos elementos
ocasionalmente conducen a razonamientos vagos y confusos que mezclan los conceptos de
confidencialidad, valor econémico y medidas de proteccion del secreto industrial.

% Cfr. HUNTER, D., op. cit., pag. 186.

ol Cfr. POSNER, Richard A. y LANDEs, William A., op. cit., pag. 355.

2 Cfr. POSNER, Richard A. y LANDEs, William A., op. cit., pags. 364 y 365.
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ciones que protegen los trade secrets, pagar salarios elevados a los empleados
que tienen acceso a los mismos para desincentivar el abandono de la compafiia
y las posibles filtraciones de los secretos industriales, dividir las tareas y el
conocimiento de la informacién entre varios empleados, que los trabajadores
que tengan acceso al trade secret sean familiares para tener mds garantias de
confidencialidad, establecer cldusulas de no competencia con los trabajadores.
Ante estas situaciones, los tribunales estadounidenses suelen aplicar el test de los
seis elementos recogido en el RT, que consiste en las siguientes seis preguntas®*:

1. (Cuan ampliamente es conocida la informacién reclamada como secreto
industrial fuera del negocio del demandante?

2. (Quién dentro del negocio del actor conoce esa informacion?

3. (Qué medidas ha tomado el demandante para asegurarse que esa infor-
macién permaneciera secreta?

4. Cudn dificil seria para otros adquirir o duplicar el secreto industrial
sin incumplimiento alguno?

5. (Cuan valiosa es la informacién para el demandante y sus competidores?

6. (Cuanto dinero ha gastado el actor en desarrollar o adquirir la infor-
macioén?

En cualquier caso, no se debe olvidar que como sefiala parte de la doctrina,
muchas infracciones de secretos industriales se cometen en ambitos privados
donde son dificiles de detectar. Especialmente si nos encontramos ante frade
secrets que versan sobre un proceso en vez de un producto. En consonancia con
lo anterior, y porque en algunas ocasiones el valor del secreto industrial puede
tener un valor esencial para el negocio del infractor (ocasionando que el dafio
real derivado de una sola infraccién sea elevado), parte de la doctrina sostiene
que deberfa incentivarse mds la deteccién y proteccion de las patentes y los
secretos industriales que los derechos de propiedad intelectual **.

A su vez, se tiene que comentar que algin sector doctrinal descarta la po-
sibilidad en la practica de que la infraccién de secretos industriales origine una
responsabilidad en sentido estricto, puesto que si bien en teoria es posible que
haya un caso de responsabilidad por transmisién accidental de un trade secret,
en realidad la vulneracién siempre derivard de un acto intencionado o negligente.
En este sentido, esta corriente doctrinal indica que no ha encontrado ningin
pronunciamiento judicial en el que se condene por un incumplimiento acciden-
tal de un secreto industrial®®. De hecho, algunos autores se han pronunciado
claramente en contra de que una apropiacion accidental pueda ser sancionada®.

% Cfr. HUNTER, D., op. cit., pags. 192 y 193.

% Cfr. BLAIR, Roger D. y COTTER, Thomas, E, op. cit., pag. 80.

% Cfr. BLAIR, Roger D. y COTTER, Thomas, E,, op. cit., pdg. 106.

% Cfr. POSNER, Richard A. y LANDES, William A., op. cit., pags. 368 y 369.
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VI. POSIBLES LINEAS DE DEFENSA

La doctrina® comenta que en general no hay argumentaciones defensivas
positivas, pero si negativas®, en el sentido de que niegan la proteccién que
pretende obtener el titular del supuesto secreto industrial. A este respecto la
doctrina® identifica las siguientes:

1. Descubrimiento mediante una investigacién independiente. En estos su-
puestos, el problema suele ser de prueba, puesto que hay que demostrar
los previos experimentos y esfuerzos del demandado que han originado
el mismo o similar secreto industrial. Esta excepcién ha sido defendida
por la doctrina por su sentido econémico, al no conceder al secreto
industrial una proteccion frente a terceros, sino solo sobre infractores
que lo han adquirido indebidamente'®,

2. Descubrimiento por ingenieria inversa. A este respecto se debe recordar
que la ingenieria inversa estd también protegida en este ordenamiento '
En este sentido de manera interesante, POSNER y LANDES'® sostienen
que el derecho a la ingenieria inversa es una mezcla de intereses so-
ciales y privados.

Asi, cuanto mds barata es la ingenieria inversa, menor es la proteccion
dispensada a los secretos industriales por la normativa'®. Aunque algin
autor'™ ha sugerido que la ingenieria inversa deberia prohibirse cuando
ésta sea muy econdmica, porque en esos casos la confidencialidad no

7 Cfr. HUNTER, D., op. cit., pag. 199.

% Llamadas en inglés negative defenses. Cfr. HUNTER, D., op. cit., pag. 199.

% Cfr. BLAIR, Roger D. y COTTER, Thomas, F., op. cit., pags. 24 y 26; HUNTER, D., op.
cit., pags. 199 y sigs. Cfr. BLAIR, Roger D. y COoTTER, Thomas, F., op. cit., pag. 107.

100" Cfr. POSNER, Richard A. y LANDEs, William A., op. cit., pags. 355 y 356, entre otras.

08 Cfr. Semiconductor Chip Protection Act (1984), 17 USC § 901 y 906 (para otra materia
en la que se distingue la ingenieria inversa de la pirateria en que la primera supone una inver-
sién e innovacién sustancial), Chicago Lock Co. v. Fanberg y Kadant, Inc. v. Seeley Mach.,
Inc., POSNER, Richard A. y LANDEs, William A., op. cit., pag. 370, que ademas resaltan que
la ingenieria inversa hace posible que el producto mejore o se desarrolle.

12 Cfr. op. cit., pags. 365 y sigs. Para ello utilizan un ejemplo con el cumplimiento de
las obligaciones de no competencia de los trabajadores en los Estados de California (Silicon
Valley) y Massachusetts (route 128 a las afueras de Boston). En el primero los tribunales
son reacios a imponer la obligacion de no competencia mientras que en el segundo no. Sin
embargo, segun estos autores parece que las empresas californianas no han optado por adoptar
unas medidas defensivas del secreto industrial mas caras que sustituyan a las cldusulas de no
competencia. Este hecho les sugiere que se esta produciendo una transmision informal de los
secretos industriales respecto a la cual las empresas estdn aparentemente de acuerdo. Y tal
acceso contribuye al avance tecnoldgico, sin incurrir en los costes transaccionales de acuer-
dos de licencia, por lo que econémicamente les parece mds eficiente el sistema californiano.

103 Cfr. POSNER, Richard A. y LANDEs, William A., op. cit., pag. 365.

104 Cfr. POSNER, Richard A. y LANDES, William A., op. cit., pags. 356 y sigs., criticando
este postulado.
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serfa suficiente proteccién. Y es que, se ha sostenido!'® que desde una
perspectiva econémica, habria poca diferencia entre una ingenieria in-
versa muy econdmica y la pirateria.

3. Descubrimiento por observacién publica. Aunque cuando tal exposi-
cién es limitada, como en el caso de una conferencia comercial, no es
suficiente con demostrar que la referida conferencia tuvo lugar, sino
que ademds hay que probar que se estuvo presente en ella para poder
acreditar el conocimiento licito que se tiene del secreto industrial '%.

4. Descubrimiento por la literatura publicada.

VII. CONSECUENCIAS JURIDICAS

Las principales formas de proteccion de los secretos industriales se traducen
en la compensacion de dafios, la devolucién de los beneficios!'”, las medidas
cautelares consistentes fundamentalmente en la prohibicién de usar o transmitir,
asi como la declaracién de prohibicién de uso o divulgacién en la correspon-
diente sentencia'®. Estas se pueden encontrar dentro del dmbito regulatorio
previamente descrito: UTSA, RUC y RT principalmente .

Los tribunales estadounidenses no han aplicado una solucién tnica a la
compensacion de dafios. Asi, algunos tribunales han optado por directamente
prohibir al infractor de forma permanente el uso del secreto industrial ''° y otros
han entendido que hay que permitirle utilizarlo, pero abonando los dafios o los
beneficios obtenidos por su uso'!l. Aunque parte de la doctrina sostiene que
pueden indemnizarse ambos, el enriquecimiento injusto y los dafios!''?. Entre
ambas alternativas, se postula la teorfa del inicio comercial !}, en virtud de la
cual se abonan dafios o se prohibe el uso desde la apropiacién indebida hasta

105 Cfr. POSNER, Richard A. y LANDEs, William A., op. cit., pdg. 370, pero como habi-
tualmente es cara, el incentivo de aprovecharse del esfuerzo ajeno (free riding) se reduce.

106 Cfr. K-2 Ski Co. v. Head Ski Co., Inc.

107 Traduccién no literal de la expresion disgorgement of profits.

108 Cfr. HUNTER, D., op. cit., pag. 198.

10 Cfr. Miller, A. R. y Davis, M. H., op. cit., pags. 426 y 427, que ademds indican que
en algunos casos podria no aplicarse la accion prevista en la norma estatal por la prevalencia
de la norma federal. Aunque segiin lo previamente expuesto, parece que tal prevalencia es
dificil que entre en juego en estos supuestos de infraccion de secretos industriales.

10 Cfr. Shellmar Prods. Co. v. Allen-Qualley Co.

U Cfr. Conmar Prods. Corp. v. Universal Slide Fastener Co.; BLAIR, Roger D. y COTTER,
Thomas, F., op. cit., pags. 74 y sigs.

112 Cfr. BLAIR, Roger D. y COTTER, Thomas, E., op. cit., pdg. 25, siguiendo lo estipulado
en la § 3(a) UTSA.

13 Traduccién no literal del término headstart. Esta teoria es la que actualmente parece
tener un mayor seguimiento.
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que el secreto industrial se ha vuelto o deberfa haber sido publico!*. La idea es
evitar que el infractor se beneficie de la vulneracion del secreto industrial, pero
no penalizarlo para siempre!’®. Otra alternativa comentada por la doctrina es
conceder un royalty al titular del trade secret por la transmisién o uso indebido
del secreto industrial ''®.

Asimismo, hay que resaltar que cuando la indebida apropiacién es dolosa,
tanto algunos autores''” como el UTSA '8, sostienen que podria concederse una
indemnizacién consistente en los dafios punitivos, cuya cantidad no deberia
exceder el doble del perjuicio real y las costas procesales.

Otra posible consecuencia juridica seria la protecciéon mediante medidas
cautelares. A estos efectos es interesante comentar que para la concesion de las
medidas cautelares conocidas como injunctive relief o provisional remedies'",
los tribunales exigen que se pruebe indiciariamente una apropiacién indebida o
una real amenaza de la misma'?.

En cualquier caso, siguiendo los postulados de POSNER y LANDEsS™!, se
puede concluir que econdémicamente no parece recomendable otorgar una mayor
proteccion de la descrita mediante la normativa de secretos industriales.

VII. ILUSTRATIVOS PRONUNCIAMIENTOS JURISPRUDENCIALES

En los sistemas Common Law en general y en Estados Unidos en parti-
cular'?, tienen especial relevancia las resoluciones judiciales. Por ello, y para
concretar el contenido del concepto y la aplicacién de los secretos industriales,
se van a analizar con detalle las sentencias mas conocidas y estudiadas en
Estados Unidos sobre los mismos.

14 Cfr. Winston Research Corp. v. Minnesota Mining & Mfg. Co.

15 Cfr. HUNTER, D., op. cit., pag. 198.

16 Cfr. BLAIR, Roger D. y COTTER, Thomas, F., op. cit., pag. 25, siguiendo lo dispuesto
en UTSA § 3(a) y (b) y RUC § 45.

17 Cfr. BLAIR, Roger D. y COTTER, Thomas, E., op. cit., pag. 26.

18 Cfr. § 3(b) y RUC § 45 comentario i.

19 Vid. PooLEY, James, op. cit., pags. 206 y sigs., General Electric Co. v. Sung.

120 Cfr. UTSA § 2(b), RUC § 44, BLAIR, Roger D. y COTTER, Thomas, F., op. cit., pag. 25.

12l Cfr. POSNER, Richard A. y LANDES, William A., op. cit., pags. 367 y sigs. Al respecto
estos autores enfatizan la paradoja del doble interés social que puede haber en una apro-
piacién indebida de un secreto industrial. Asi, esta beneficia puesto que se acabaria con un
monopolio, y en teoria bajarfan los precios; pero a su vez perjudica, ya que se han gastado
indtilmente medios para proteger la informacién. Todo ello sin perjuicio del dafio social que
puede suponer amparar un comportamiento que si bien econdmicamente puede llegar a tener
algtin sentido, moralmente puede resultar completamente reprochable.

122 Vid. FLETCHER, George P. y SHEPPARD S., op. cit., pags. 15 a 28, 132 a 149; Marbury
v. Madison.
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1. E.I. Du PoNT DE NEMOURS POWDER & Co. V. MASLAND

Esta controversia la resolvié el famoso juez Holmes actuando como magis-
trado ponente del Tribunal Supremo estadounidense. La disputa se origina entre
la empresa demandante y un antiguo empleado. La empresa actora sostiene que
el antiguo trabajador pretende utilizar un secreto industrial relacionado con el
procesado de la piel. El antiguo empleado reconoce que pretende dedicarse a
ese negocio, pero alega que no estd usando ni va utilizar ningtn secreto indus-
trial de la demandante. Ademads puntualiza que gran parte de la informacién
que se sostiene que estd protegida en realidad es ampliamente conocida en el
comercio'®.

En primera instancia se adopté una medida cautelar prohibiendo la transmi-
si6n de la informacién por la demandante a expertos o testigos mientras tenia
lugar el acto del juicio. La dnica excepcién contemplada era la comunicacién a
los abogados. Se planted levantar la medida cautelar, pero se denegd en primera
instancia y posteriormente se desestimé la correspondiente apelacion.

El Tribunal Supremo confirmé el pronunciamiento de segunda instancia,
dejando a discrecidn del juez de primera instancia las medidas que se deban
adoptar para proteger la informacién que se alegaba que era confidencial.

Para ello el Tribunal Supremo entendié que la obligacion de confidencialidad
existia por la relacién de confianza que habia por la antigua vinculacién laboral.
Y que como consecuencia de ello se tenia que padecer las posibles cargas de
esa antigua relacién (como la obligacién de confidencialidad), al igual que se
han disfrutado de los eventuales beneficios.

Resulta especialmente interesante que en este pronunciamiento ya el Tribunal
Supremo tratara de alejar la disputa del derecho de propiedad o el derecho a un
juicio justo'?*. Y ello porque con independencia de tales aspectos, la relacién de
confianza por la relacion laboral que hubo justifica la imposicién de la obligacién
de confidencialidad que fue adoptada como medida cautelar en primera instancia.

Por lo tanto, esta sentencia refleja muchos aspectos analizados en este ar-
ticulo, como la tendencia a adoptar medidas cautelares en estos procesos'?, la
vinculacién de los secretos industriales con la relacién de confianza'? y cémo
precisamente esa confianza puede justificar la proteccién que se dispensa al
secreto industrial.

12 Aqui podemos observar como ya en 1917 se mantenfan las mismas estrategias de
defensa que las comentadas en este articulo. Vid. supra apartado VI.

124 Traduccion del término due process.

125 Vid. supra apartado VII.

126 Vid. supra apartado V.
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2. E.I. DUPoNT DE NEMOURS & Co. v. CHRISTOPHER

Este caso fue resuelto por el Tribunal Federal de Apelacién del quinto cir-
cuito ' aplicando la Ley tejana en virtud de la doctrina Erie'®. La cual también
va a ser aplicable a alguno de los casos resueltos por tribunales federales que
son analizados en este articulo!'®.

En este litigio los demandados eran los fotégrafos Rolfe y Gary Christopher.
Estos hermanos fueron contratados por un tercer desconocido para tomar fotos
aéreas de la nueva planta en construccién del demandante, E.I. duPont de Ne-
mours Co. en Beaumont. El 19 de marzo de 1969, dieciséis fotografias fueron
tomadas y mds tarde entregadas al tercero que los habfa contratado.

La empresa demandante empez6 sus investigaciones cuando sus empleados
informaron de haber visto un avién sobrevolando en circulo la planta. Aunque
tales investigaciones no alcanzaron mayores resultados que identificar a los fo-
tégrafos. Por ello iniciaron el pleito por la ilegitima apropiacién de un altamente
secreto pero no patentado proceso para producir metanol. Segin el demandante
este proceso les permitia tener una importante ventaja competitiva y les habia
supuesto una larga y costosa investigacion. Asimismo, la parte actora enfatizaba
que habia adoptado importantes medidas para proteger el secreto, pero como la
planta estaba en construccién, habia determinadas partes del proceso que podian
verse por encima de la zona de construccion. La ilegitima apropiacion se habria
producido mediante la toma de las fotografias no autorizadas. La demandante
alegé que las fotograffas podrian permitir a terceros experimentados descubrir
el secreto industrial y por ello reclamé dafios que ha sufrido por la revelacion
del mismo. Asimismo solicité medidas cautelares prohibiendo la circulacién de
dichas fotografias, asi como la toma de otras nuevas. Igualmente se reclamaba
que se declarara como obligacién permanente las medidas cautelares que se
habian instado.

En primera instancia se denegaron las excepciones alegadas por los deman-
dados y se les condené a identificar al tercero al que le habfan entregado las
fotografias. La sentencia comentada resuelve precisamente la apelacién sobre esa
resolucién de primera instancia. Es decir, el objeto del pleito era determinar si

127 Para un mayor estudio de la distribucién de los tribunales federales de apelacién y
de la organizacion del sistema judicial norteamericano, vid. GILSANZ USUNAGA, Javier, El
proceso civil estadounidense: la tutela cautelar, Aranzadi, Navarra, 2010, pags. 50 y sigs.

128 Doctrina jurisprudencial contenida en la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados
Unidos Erie Railroad Co. v. Tompkins, en virtud de la cual los tribunales federales en casos
en los que las partes son de diferentes estados (diversity citizenship) aplican la legislacion del
estado donde se encuentra situado el tribunal. Vid. FLETCHER P., George y SHEPPARD, Steve,
op. cit., pags. 302 y sigs.; GILSANZ USUNAGA, Javier, op. cit., pag. 83.

12 Vid. Chicago Lock Co. v. Fanberg.
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los hermanos Christopher no estaban obligados a identificar quien les contraté
porque no hay secreto industrial que proteger.

En este sentido, es importante destacar que el tribunal comienza afirmando
que es un caso de espionaje industrial de primera impresiéon donde el avién
es la capa y la cdmara la daga. Es decir, toda una declaracién de intenciones.

La sentencia rechaza el argumento de los demandados de que es necesaria
una actividad ilicita para que la apropiacion sea ilegitima. Y es que en el presente
caso no se habia producido ninguna vulneracién de normativa aérea, allana-
miento de morada o un incumplimiento de una obligacién de confidencialidad.

Para alcanzar esa decision se apoya en el hecho que conforme a la Ley tejana
de responsabilidad extracontractual '*°, la apropiacion indebida se podia cometer
por cualquier medio sin estar limitado a una lista de supuestos 3!

El principal argumento es que los tribunales deben imponer unos canones
morales comerciales elevados aunque el descubrimiento de la informacién sea
obvio y la simple experimentacion con factores conocidos pueda originar el
acceso a la informacién'®2. Pero el tribunal matiza ese argumento, sosteniendo
que es legitima la apropiaciéon mediante ingenieria inversa o a través de una
investigacidn independiente, mas lo que no es legitimo es evitar el gasto de di-
nero y tiempo que ese proceso implica mediante una apropiacion no autorizada
cuando el titular de la informacién ha adoptado unas medidas razonables para
proteger la confidencialidad de la informacién. En ese supuesto tnicamente
seria valida si el titular voluntariamente divulga la informacién o no adopta las
medidas razonables para su proteccidn. Asi, la sentencia aclara que la toleran-
cia respecto al juego del espionaje debe cesar cuando el espiritu innovador es
arruinado. Consecuentemente, se precisa que no toda informacién que se pue-
de obtener a simple vista estd protegida o que toda obtencién de informacién
mediante instrumentos dpticos estd prohibida. Pero lo que no se puede requerir
es que el titular deba protegerse contra sistemas de espionaje imprevisibles o
indetectables. En este sentido, el tribunal considera desproporcionado el gasto
que supondria imponer como medida de proteccién cubrir una planta en obras
en relacion con el valor de la informacién. Por ello, no debe obligarse a adoptar
unas medidas de proteccion que no son razonables para evitar actuaciones que
los terceros no deberian tener.

130 La correspondiente version estatal del Restatement of Torts.

B A este respecto la sentencia hace referencia al § 757 del Restatement of Torts, en el
que se proporcionan ejemplos de apropiacion indebida, como escuchas telefonicas o falsas
representaciones para inducir a la transmisioén de la informacién, pero se aclara que no pue-
de suministrarse una lista completa, por lo que en general serdn legitimos los medios de
apropiacion que sean acordes con la cdnones de moralidad comercial y conducta razonable.

132 Lo cual puede verse que entra en aparente contradiccién con lo expuesto respecto al
valor que debe de tener la informacién. Vid. supra apartado II1.2.
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El tribunal ademas considera que el tercero es consciente de cémo han ob-
tenido las fotograffas y estd pensando en usar la informacién contenida en las
mismas para producir metanol. Por eso se estima que la actora puede prohibir a
los demandados a obtener ilegitimamente su secreto industrial y puede prohibir
al tercer desconocido a usar esa informacion.

En consonancia con lo expuesto, se confirmé la resolucién de primera ins-
tancia y los demandados tuvieron que identificar al tercero que los contraté para
que se pudiera prohibir la divulgacién y el uso del secreto industrial.

Esta resolucidn es interesante a efectos de este articulo, puesto que ademas
de ser especialmente ilustrativa de un caso de apropiacién indebida, establece
varias de las reglas que se han comentado a lo largo de este estudio, como la
validez de la ingenieria inversa para adquirir secretos industriales'*?, la pro-
porcién entre las medidas para proteger la confidencialidad** y el valor de la
informacion'® o la perspectiva moral que tiene la resolucién de estos casos ',

3. KEwaNEE OIL Co. v. BICRON CORP

Esta sentencia fue dictada por el Tribunal Supremo estadounidense. En esta
ocasion se aplicaba la Ley del Estado de Ohio. En este caso la principal cues-
tién era si los Estados tienen competencia para regular los secretos industriales,
puesto que se alegaba que la misma entraba en conflicto con la normativa federal
de patentes. Para resolverla declarando que los Estados son competentes, tal y
como ya se ha anticipado'®’, el Alto Tribunal hace un estudio riguroso de los
secretos industriales.

Dentro de ese andlisis pueden destacarse multiples razonamientos particu-
larmente esclarecedores. Asi, el Tribunal Supremo sostiene que el objeto de los
secretos industriales no puede pertenecer al dominio ptblico o al conocimiento
general de ese negocio. Tiene que ser secreto '*®, Pero este elemento no se pierde
si el titular lo transmite a un tercero en una relacion de confianza o bajo una
obligacién implicita de no divulgarlo. En este sentido, dentro de la sentencia
se alude de manera ilustrativa a trabajadores y licenciatarios.

En este pronunciamiento también se precisa que la proteccién de los trade
secrets consiste en la prohibicién de divulgar o utilizar sin autorizacién el secreto
industrial cuando existe una obligacién expresa o implicita en ese sentido. Pero
esa proteccién también se extiende a los accesos a los trade secrets mediante

133 Vid. supra apartado VI.
134 Vid. supra apartado I11.4.
135 Vid. supra apartado IIL.2.
1% Vid. supra apartado IV.
37 Vid. supra apartado II.
138 Vid. supra apartado IIL.3.
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medios ilegitimos'¥. En esa misma linea, se matiza que dicha protecciéon no
restringe la apropiacién de los secretos industriales a través de ingenieria in-
versa, invencién propia o comunicacién accidental . A su vez se comenta que
este aspecto es precisamente una diferencia con la proteccién proporcionada
por las patentes.

También en la sentencia se precisa que el requisito de la novedad de las
patentes no es aplicable para obtener la proteccion de los secretos industriales.
Aunque se precisa que un minimo de novedad serd generalmente requerida
porque si no es novedoso habitualmente serd publico .

Se puntualiza como criterio para delimitar la competencia para regular los
secretos industriales que los Estados no pueden detraer del dominio ptblico
informacién que ya obra en el mismo. Criterio que es coherente con otro pro-
nunciamiento que es estudiado en este articulo 4.

Se reconoce que los intereses juridicos protegidos mediante los secretos
industriales son el mantenimiento de una ética comercial y el promover la
invencién .

Igualmente se menciona que con los secretos industriales se promueve la
competencia entre los participantes de los mercados y no se priva al publico
del uso de esa informacién valiosa (porque se supone que se comercializa y los
consumidores se benefician de ello).

Esta resolucién destaca que la perjudicial distribucién de recursos y la pér-
dida econémica que supondria no conceder proteccién a los secretos industriales
no puede ampararse en ninguna norma federal de proteccion de los trabajado-
res, licenciatarios o patentes. En ese sentido, se resalta que no hay nada en la
normativa de patentes que restringa la competencia de los Estados para evitar
el espionaje industrial. Asi se indica que un derecho fundamental como es la
privacidad se ve amenazado cuando el espionaje industrial no es condenado o
resulta beneficioso. Estos postulados son coherentes con la naturaleza de los
trade secrets expuesta en este estudio'*.

A estos efectos, la sentencia también sefiala como criterio para conceder la
proteccion de los secretos industriales que el paso del tiempo inevitablemente
conllevard que otros descubran el trade secret y que por tanto, el valor de esa

13 Vid. supra apartado V.

10 Vid. supra apartado VI.

41 Aunque en determinados contextos no tiene porqué haber una novedad en sentido
estricto, como la férmula de la Coca Cola.

142 Cfr. Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc.

43 Vid. supra apartado IV. De hecho en la sentencia se llega a comentar que la proteccién
de los secretos industriales ayuda a la eficiencia econdmica de las grandes empresas a través
de la dispersion de responsabilidades para la desarrollo de la creatividad.

44 Vid. supra apartado V.
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informacién siga redundando en beneficio de la sociedad (para el caso de que
no se estuviera comercializando).

Consecuentemente, de lo previamente comentado puede observarse como en
esta sentencia el Tribunal Supremo de los Estados Unidos alude a la mayoria de
los aspectos inherentes al concepto y a la proteccion de los secretos industriales
que han sido objeto de reflexion en este articulo.

4. BoNITO BOATS, INC. v. THUNDER CRAFT BOATS, INC.

Esta controversia fue resuelta por el Tribunal Supremo. El objeto de la
disputa era determinar cudles son los limites que puede imponer la normativa
de patentes en la proteccién que pueden conceder los Estados para los disefios
utilitarios que no son patentables.

Este caso provenia de los pronunciamientos contradictorios de los Tribunales
Supremos de California y de Florida sobre la inconstitucionalidad de las res-
pectivas normas estatales prohibiendo duplicar articulos directamente mediante
moldes'®. Para el Tribunal Supremo californiano no era inconstitucional al no
haber conflicto con la normativa federal de patentes y para el Tribunal Supre-
mo de Florida si lo era. El Tribunal Supremo confirmé el pronunciamiento del
Tribunal Supremo de Florida.

En este caso, Bonito Boats habia desarrollado en 1976 un disefio del casco
de una embarcaciéon de recreo hecho de fiberglass. Dicho disefio supuso un
notable esfuerzo, con la preparacién de un amplio juego de dibujos y disefios
de ingenieria. Tras la elaboracién de modelos, se creé un molde. No constaba
prueba de que se hubiera solicitado patente alguna al respecto.

En mayo de 1983, tras la comercializacién ptiblica de ese disefio durante
afios, se aprob6 una norma estatal en Florida que prohibia el duplicado directo
mediante moldes. Se especificaba dentro de los supuestos protegidos los disefios
de cascos de embarcaciones.

En diciembre de 1984 se inici6 el proceso por Bonito Boats alegando que
Thunder Craft Boats habia utilizado el método de duplicar directamente a través
de moldes el disefio de Bonito Boats, procediendo a su venta en contra de la
normativa de Florida previamente expuesta.

145 Como puede observarse, esta cuestién recuerda al interés casacional del ordenamiento
espaiiol. Cfr. articulo 477.2.3 de la LEC y Acuerdo de la Sala de lo Civil del Excmo. Tribunal
Supremo de 30 de diciembre de 2011. El proceso se llama certiorari y también se ha utilizado
en otras de las sentencias del Tribunal Supremo estadounidense que son estudiadas en este
andlisis. A estos efectos es interesante recordar que el sistema de control de la constitucio-
nalidad en Estados Unidos es difuso, en contraposicion al sistema centralizado de muchos
ordenamientos como el espaiiol o el francés. En estos casos de certiorari, el Tribunal Supremo
ejerce unas funciones de revision judicial discrecional. Para una mayor profundizacién, vid.
GILSANZ USUNAGA, Javier, op. cit., pag. 54.
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En primera instancia se alegé la excepcién de inconstitucionalidad. Esta se
estimo tanto en primera instancia como en segunda. No obstante, los tres votos
particulares contrarios a la resolucién de segunda instancia consideraban que no
era inconstitucional porque lo ilegal era el método de copia, no la informacién
que se seguia manteniendo en el dominio publico.

El Tribunal Supremo comienza su resolucién recordando que la habilitacién
competencial de la constitucidn respecto de las patentes a favor de la federacion
ya refleja el equilibrio que debe haber entre fomentar la innovacién y evitar
los monopolios.

En su fundamentacién también se indica que una vez que el inventor ha
decidido renunciar al secreto sobre su creacién, Unicamente puede optar por la
proteccion de las patentes o por el uso de su idea por el puiblico en general.

En esa misma linea se sefiala que la proteccién de las patentes requiere
novedad y utilidad, remarcando que se exige que la innovacién del objeto de
la patente no fuera prevista anteriormente por el estado de la ciencia.

Siguiendo lo argumentado en otras sentencias analizadas en este articulo,
el tribunal también considera que la proteccidn de la informacién no patentable
también requiere algiin grado de novedad, puesto que no puede ser directamen-
te deducible del material publico disponible por una persona con habilidades
normales dentro del negocio'*. Este requisito es llamado de no obviedad'".
Asimismo, se sostiene que la finalidad perseguida por el Congreso'*® mediante
la Ley de patentes se sirve de mejor manera a través de la libre competencia y
explotacién lo que ya estd disponible en el dominio publico.

Se aclara que las leyes estatales que protegen técnicas y disefios que ya
han sido divulgados por la recompensa que ofrece el mercado pueden entrar
en conflicto con el objetivo de la Ley de patentes, al reducir la cantidad de
informacién disponible en el dominio publico.

En ese sentido también se precisa que la normativa federal de patentes deter-
mina lo que es protegible, y con ello, lo que puede usarse libremente. Por ello, lo
que es claro conforme a la normativa federal que estd protegido (y a la inversa,
lo que no estd protegido), no permite una segunda interpretacion por los estados.

Para el Tribunal Supremo estadounidense las ideas y disefios que son cono-
cidos publicamente ocupan la misma posicién que una patente que ha expirado.

Siguiendo el pronunciamiento previo de Kewanee, en esta sentencia se re-
cuerda que a nivel general la normativa estatal de secretos industriales no entra
en conflicto con la Ley federal de patentes. Esta conclusion se basa principal-
mente en cuatro aspectos:

46 En consonancia con lo expuesto en este andlisis. Vid. supra apartado I11.3.

47 Traduccién literal de nonobviousness.

48 Las referencias al Congreso que hace el Tribunal Supremo han de entenderse como
alusiones al poder legislativo y a su intencién con la aprobacion de la correspondiente Ley.
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i) El principio de que lo perteneciente al dominio publico no puede
extraerse del mismo no es incompatible con la proteccioén de los se-
cretos industriales.

ii) La proteccién dispensada a los secretos industriales es menor que la
proporcionada por las patentes.

iii) El publico en general es libre de poder descubrir y explotar los secre-
tos industriales mediante ingenierfa inversa o invencién independiente.

iv) Algunos aspectos de los secretos industriales operan para proteger
intereses no econdémicos que estan fuera del interés del Congreso en
las patentes.

En consonancia con lo anterior, se sostiene que los Estados no pueden ofrecer
una proteccion similar a las patentes a informacién que no es patentable. La
innovacién y no obviedad son los criterios en los cuales el sistema de patentes
delimita la libre competencia.

Siguiendo los anteriores razonamientos, el Tribunal Supremo declara que
la norma del Estado de Florida impide de manera sustancial el uso publico de
una informacién y disefios no protegidos que se contienen en cabinas de barco
no patentables. A este respecto se precisa que la norma objeto de andlisis en la
sentencia no opera prohibiendo la competencia desleal. De la misma manera
se afirma que mediante la regulacién del Estado de Florida no se protege al
consumidor evitando una confusién sobre el origen empresarial como ocurria en
el caso de las marcas. Precisamente la confusién del consumidor, que protege
al consumidor y no al empresario, es el tinico contexto donde la normativa de
competencia desleal puede proteger un disefio no patentable.

Dentro de los motivos para entender que la normativa del Estado de Florida
es contraria a la Ley de patentes, el Tribunal Supremo indica:

i) Segtn la Exposicién de Motivos de la normativa estatal su objetivo
era promover la mejora de los disefios de cabina de los barcos. Pero
ello se intenta conseguir otorgando una proteccion similar a la de las
patentes, prohibiendo su venta y su produccién, aunque estas sean
mads eficientes.

ii) Se concede una proteccion ilimitada a nivel temporal a las cabinas
y sus componentes, con independencia de sus méritos ornamentales
o tecnolégicos. Es decir, no tiene en cuenta los altos requisitos que
establece la Ley de patentes para conceder dicha proteccion.

iii) La proteccién se proporciona a informacién que se ha revelado li-
bremente a los consumidores por sus inventores, a informacién no
patentable o cuya proteccién mediante patentes ha expirado.

iv) Laley del Estado de Florida impide la realizacién de ingenieria inver-
sa sobre informacion que se encuentra en el dominio puiblico. Puede
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suponer una hipotética amenaza para el sistema federal de patentes
el que los Estados repliquen la misma proteccién a informacién no
patentable. Lo cual puede conllevar ademds unos grandes problemas
entre administraciones.

v) Se reduce el incentivo a la invencién, puesto que el riesgo de la
ingenieria inversa puede promover la creacién de una informacién
patentable. Al proporcionar la misma proteccién sin que se retinan
los requisitos de patentabilidad se desincentiva el satisfacer tales re-
quisitos.

vi) Se menoscaba la clara delimitacién entre dominio puiblico y propie-
dad privada que establece el sistema de patentes federal. Por ello la
regulacién analizada también resulta perjudicial para las politicas que
promueven la competencia.

vii) Se ofrece protecciéon mds alld del 4mbito de la normativa de compe-
tencia desleal y de los secretos industriales, que respetan el equili-
brio antes mencionado respecto al beneficio al inventor y al dominio
publico.

viii) El Congreso ha rechazado el extender la proteccién a disefios indus-
triales mediante normativa de propiedad intelectual o relajando las
restricciones para patentar.

Sin perjuicio de lo anterior, se precisa que el sistema federal de patentes o
de propiedad intelectual no implica que los Estados no tengan facultades para
adoptar normas que promuevan la creacién intelectual en su jurisdiccién, ni
necesariamente priva a los Estados de conceder limitada proteccién a lo que no
interfiere irremediablemente con la Ley federal de patentes.

Por tanto, esta sentencia es especialmente ilustrativa respecto a los limites
que puede tener la proteccion de los secretos industriales y los motivos legis-
lativos que conducen a la citada proteccion.

5. CHicaco Lock Co. v. FANBERG

Esta disputa fue resuelta por el Tribunal Federal de Apelacién del noveno
distrito aplicando la Ley del Estado de California. La compafifa demandante era
una productora de cerraduras y candados tubulares. Esta compaiiia llevaba desde
1933 fabricando y vendiendo unos candados tubulares bajo la marca «as»'¥,
que proporcionaban una mayor seguridad que otros candados.

Al tiempo de que se iniciara la controversia, se habian vendido millones
de cerraduras y candados «as». Estos habian sido utilizados frecuentemente en

149 Traduccion literal de la palabra ace.
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maquinas de cambio o de vending y en otros usos de maxima seguridad. El
signo distintivo de estas cerraduras y candados es el secreto y la dificultad de
replicar sus llaves.

A estos efectos, es interesante destacar que se declaré como hecho probado
la politica estricta que tenia la mercantil demandante respecto a expedir dupli-
cados, puesto que Unicamente se los vendia al titular que figurara registrado y
tras la suscripcién de unas manifestaciones por parte del mismo que reflejaran
su buena fe en la solicitud del duplicado. En esa misma linea, se considerd
acreditado que la actora mantenia en secreto la correlacién de los cdigos y que
en las llaves vendidas figuraba la leyenda de no duplicar. Es decir, se probaron
unas precauciones razonables para mantener el secretismo por parte del titular
del secreto industrial.

Los demandados, Morris y Victor Fanberg, eran unos cerrajeros y editores
de libros especializados. Se solicitaba que se les prohibiera la transmisién no
autorizada de los cédigos de la linea «as» de llaves tubulares.

En primera instancia se archivo el caso respecto a las infracciones alegadas
de competencia desleal y la vulneracién de derechos de marca'®. Sin embargo,
estim6 que se habia producido una apropiacién indebida de los secretos indus-
triales consistentes en los cédigos de las llaves y prohibid la distribucién de
dichos cédigos a través de las publicaciones de los demandados. La segunda
instancia se pronuncia precisamente sobre la pertinencia de la adopcién de
la medida cautelar. Y para ello tenia que determinar si en este caso habia un
verdadero secreto industrial susceptible de proteccion.

A estos efectos, es interesante sefialar que las publicaciones de los demanda-
dos tienen su origen en el trabajo de los cerrajeros. Asi, los clientes Unicamente
tenfan dos alternativas: acudir a la compaiifa para que les expidiese un duplicado
o solicitar los servicios de un cerrajero que necesitaba descifrar el cédigo. Por
tanto, de manera no comercial y ad hoc, los cerrajeros fueron recopilando los
codigos para realizar su trabajo.

De esa manera, en 1975 los Fanberg pusieron un anuncio en una publicacion
especializada del sector, Locksmith Ledger, solicitando a los cerrajeros que les
transmitieran los cédigos de los que tuvieran conocimiento a cambio de recibir
una compilacién completa cuando esta fuera terminada. Como resultado del
anuncio, los Fanberg publicaron y vendieron un manual de dos ejemplares
«A-Advanced Locksmith's Tubular Lock Codes» en 1976. Esta compilacién se

50 En un trdmite procesal conocido como summary judgment en el que el juez se pro-
nuncia sobre la admisibilidad de la accion ejercitada en funcién de la prueba presentada y los
requisitos legales que tiene el ejercicio de la accion. Nétese la relevancia que tiene, porque
supone que el jurado no se pronuncia sobre la misma. Este tramite tinicamente procede cuando
la disputa puede resolverse atendiendo exclusivamente a los hechos no controvertidos. Vid.
FLETCHER P., George y SHEPPARD, Steve, op. cit., pags. 511 y 513.
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anunciaba en el Locksmith Ledger, sefialando que nuevas compilaciones con
mas codigos se irfan publicando.

En el momento que comenzd el juicio, ya se habian vendido unos 350
manuales, siendo imposible saber quien los habia comprado, porque no solo
estaban disponibles para los cerrajeros.

A su vez, habia otros hechos declarados probados que son de particular
interés. Asi, el uso del manual facilitaba y abarataba considerablemente la po-
sibilidad de hacer duplicados de las llaves tubulares. Por otro lado, los Fanberg
no habian solicitado, ni la actora habia concedido, permiso para compilar los
codigos de las llaves.

El tribunal estimé que la compilacién de los cédigos si constituia un secreto
industrial. Aunque record6 que la proteccidon de los trade secrets es semejante
a la proporcionada respecto a la propiedad privada, aplicando el Restatement of
Torts. Por consiguiente, la proteccién solamente se dispensa cuando la informa-
cién se ha adquirido o transmitido de una forma ilegitima. En ese sentido, se
considera que los secretos industriales pierden su proteccién como propiedad
privada cuando el titular los divulga o son descubiertos por los terceros por
medios legitimos, como la invencién propia, el descubrimiento accidental o la
ingenierfa inversa. Consecuentemente, es la apropiacion indebida del secreto
industrial, mas que su uso o copia, lo que genera una posible responsabilidad '*'.

En este caso el tribunal siguiendo el Restatement of Torts y la jurisprudencia
del Tribunal Supremo, entendi6 que la apropiacién indebida tiene la connotacién
de la concurrencia de una obligacién con el titular del secreto industrial de no
comunicarlo.

En ese sentido, el tribunal de apelacién estimé que era insostenible la obli-
gacién de no comunicacién de los Fanberg que se habia declarado en primera
instancia. Tal obligacién se sustentaba en una obligacién implicita dentro de una
cadena de obligaciones. En primer lugar, los cerrajeros tenian una obligacién'>
de no transmitir los cédigos de las llaves de los clientes sin su permiso. En
segundo lugar, los clientes tenian una obligacién implicita de mantener secretos
los cédigos de sus llaves.

A estos efectos se considerd razonable la existencia de la primera obligacién.
Es decir, la de los cerrajeros. Pero tal incumplimiento de la misma, inicamente
podria implicar el ejercicio de las correspondientes acciones por los propietarios
de las llaves, pero no por la empresa que las fabrica.

51 Literalmente, liability, entendida como posible obligacién de indemnizar por respon-
sabilidad extracontractual (fort), sin perjuicio de otras posibles consecuencias juridicas que
puedan derivarse de otras normas y de las posibles medidas cautelares que puedan adoptarse
para proteger el secreto industrial.

152 Entendida dentro del concepto de common law de fiduciary duty. Vid. FLETCHER P.,
George y SHEPPARD, Steve, op. cit., pags. 380 y sigs., 517 y 605.
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En consonancia con lo anterior, la conclusién que se rechazaba del juzgador
de primera instancia era que los cerrajeros tuvieran una obligacién de confi-
dencialidad con la actora. Y no podemos olvidar que en este pleito, lo que se
dirimfa era precisamente si podia haber alguna responsabilidad de los primeros
respecto a Chicago Lock Company.

En refuerzo de su razonamiento, el tribunal precisa que la existencia de esa
pretendida obligacion de los cerrajeros supondria una proteccion similar a una
patente a nivel federal, lo cual esta absolutamente vedado segin los pronuncia-
mientos del Tribunal Supremo anteriormente comentados y otros 3.

Como consecuencia de lo previamente expuesto, el tribunal revocé el pro-
nunciamiento de primera instancia, puesto que estim6 que Chicago Lock Com-
pany no habia probado la existencia de un deber de confidencialidad de los
cerrajeros o de los titulares de las llaves, ni tampoco demostré una apropiacion
indebida del secreto industrial por parte de los demandados o los cerrajeros.

Segin se ha podido apreciar, esta sentencia es particularmente ilustrativa
a efectos de este andlisis, puesto que muestra la configuracion de los secretos
industriales, de la apropiacién indebida de los mismos y la imposibilidad de
protegerlos como si fueran unas patentes.

6. MORTGAGE SPECIALISTS, INC. v. DAVEY

Esta controversia fue resuelta por el tribunal de apelacion del Estado de New
Hampshire, aplicando la ley del mencionado Estado. Es decir, la ley de New
Hampshire sobre secretos industriales basada en la UTSA ' (en lo sucesivo,
denominada como «NHUTSA»).

La compafifa demandante era una empresa dedicada a conceder financia-
cion. Especialmente préstamos hipotecarios. Esta mercantil tenfa oficinas en los
Estados de Massachusetts y New Hampshire.

Los demandados, Davey y Carbone, habian trabajado como comerciales
de la actora. En el afio 2002 se fueron a trabajar a una empresa competidora,
Mortgage Partners. Después crearon cada uno su propia empresa que se dedicaba
al mismo negocio. Cuando estos antiguos empleados dejaron su trabajo con la
demandante, se llevaron copias de informacién de los clientes. La informacién
mas relevante era el interés actual que tenia en el préstamo hipotecario el cliente,
para poder asi saber si una refinanciacién le podia resultar beneficiosa.

153 Asf la sentencia cita otros pronunciamientos como Compco Corp. v. Day-Brite Lighting
Inc. y Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co.

134 Es interesante sefialar que la UTSA contempla expresamente como criterio de inter-
pretacion el conseguir la uniformidad entre los Estados que la apliquen. Como consecuencia
de dicho criterio, el tribunal de apelacién utiliz6 jurisprudencia de otros Estados para sostener
alguno de sus razonamientos.
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Tanto Davey como Carbone han concluido operaciones con clientes con
los que tuvieron conocimiento trabajando en Mortgage Specialists. En primera
instancia, la actora ejercitd varias acciones, entre ellas una indemnizacién por
dafios, y solicité una medida cautelar consistente en prohibir a los demandados
usar la informacién de sus clientes, que era considerada un secreto industrial.

El juzgador desestim¢ todas las acciones ejercitadas excepto la referente a la
apropiacién indebida de un trade secret. Asimismo concedié la medida cautelar
de la prohibicién del uso y comunicacién del secreto industrial, vedando a los
demandados que contactaran con los clientes actuales o previos de Mortgage
Specialists.

Dentro de los hechos declarados probados, se encuentra el reconocimiento
por los demandados de que contactaban con los clientes de Mortgage Specia-
lists utilizando la informacién objeto del litigio y ademds les comentaban que
Mortgage Specialists no tenfa la adecuada licencia para operar en el Estado de
New Hampshire. A su vez, los demandados también contactaron con empleados
de Mortgage Specialists para ofrecerles trabajo cuando estaban en Mortgage
Partners.

La cuestion controvertida en la segunda instancia era si la normativa de com-
petencia desleal tenfa prevalencia sobre los secretos industriales. En ese sentido,
la actora alegaba que ninguna accién debia ser inadmitida por la prevalencia
aludida hasta que se determinara si existia un secreto industrial.

En la sentencia se resalta que la UTSA se aprobd para evitar la incertidumbre
sobre los pardmetros de proteccion de los secretos industriales y las apropiadas
vias legales para protegerlos.

El tribunal rechazé el planteamiento de que la normativa estatal de la UTSA,
en este caso, la NHUTSA'S, no debe prevalecer cuando la informacién que
es objeto del litigio no retne los requisitos para ser considerada como secreto
industrial *°. Este aspecto es sustancial porque determina el régimen de derecho
sustantivo que es aplicable y los correspondientes mecanismos de proteccidn
que estdn disponibles. Asi, la decisién de que esta normativa prevalezca implica
que no se aplique otra.

No obstante lo anterior, la sentencia sefiala dos aspectos que flexibilizan
la doctrina anterior. Por un lado, siempre cabrian las acciones basadas en el
incumplimiento contractual que pueda haber en relacién con la informacién.

155 Siglas que responden a New Hampshire Uniform Trade Secrets Act.

156 En este sentido, la sentencia considera que no es necesario un pronunciamiento previo
sobre la existencia de un secreto industrial para aplicar la norma estatal de secretos indus-
triales en vez de otras, puesto que en ese caso se perjudicaria la uniformidad y claridad
que se persigue con la UTSA. Es decir, si la normativa uniformadora sélo se aplicara en
los casos que finalmente declaran que concurre un trade secret, la uniformidad se perderia
por las sentencias que no la aplican por entender que no hay secreto industrial al resolver
definitivamente la disputa.
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Por otro lado, la prevalencia dnicamente procede cuando las otras pretensiones
se fundamentan en alegaciones o hechos consistentes en el uso no autorizado
de secretos industriales o la apropiacién indebida de los mismos. Por lo tanto,
la prevalencia no opera cuando la accién requiere algiin elemento distinto o
adicional a los contemplados en la UTSA (materializada en la correspondiente
normativa estatal).

En consonancia con las premisas expuestas, en la resolucion judicial se
analiza cada una de las pretensiones ejercitadas por Mortgage Specialists. Asi,
respecto a la accion de conversién'?’ ejercitada por haber tenido el dominio y
control sobre la propiedad y activos de Mortgage Specialists, privindoles de
los mismos, el Tribunal considerd que prevalecia la accién ejercitada bajo la
NHUTSA porque la conversién se basaba en el uso de informacion de clientes
por parte de Davey y Carbone'*®.

La misma conclusién se alcanza sobre la pretensién del incumplimiento
del deber de lealtad™ como antiguo empleado'®, ya que la misma consiste
Unicamente en la apropiacién indebida de la informacién de los clientes segin
la demanda'®'.

Sin embargo, el tribunal estimé que si se debia entrar a resolver las acciones
sobre induccidn a infraccién contractual ' y de competencia desleal. En el caso de
la primera accion la no prevalencia se justificaba en el hecho de que la induccién
a la infraccién contractual se sostenia, entre otros hechos, en que los demanda-
dos contactaron con los clientes para incitarles a contratar con ellos informando
que Mortgage Specialists no tenia la licencia necesaria. En consecuencia, tales
hechos excedian de la apropiacién indebida de la informacién de los clientes.

En ese mismo sentido, se afirma que se debe resolver la accién de com-
petencia desleal, puesto que la misma se sustenta en el hecho de que Carbone
comunicd a los clientes de Mortgage Specialists que esta no tenia la licencia
correspondiente.

157 Traduccion literal del término conversion.

138 En este sentido es interesante resaltar que en Derecho espafiol no se consideran como
secretos industriales las listas de los clientes con sus datos. Vid. SSTS de 29 de octubre de
1999 y de 24 de noviembre de 2006.

15 Traduccién no literal del término fiduciary duty.

10 Esta obligacion viene regulada en diversas normas, como la § 42 del RUC.

1o En este caso se alude a writ. Este escrito es distinto del brief, donde si se alega que
habia prueba que acreditaba que Davey y Carbone adquirieron una cantidad relevante de
formularios 1003 de los clientes en sus tltimos dias de trabajo con la unica finalidad de su-
ministrar dicha informacién a Mortgage Partners. El tribunal no tiene en cuenta esta alegacion,
que parece que habria cambiado el sentido de la resolucién respecto a esta accion, porque la
misma deberia haberse alegado en el writ. De la misma manera, parece que hay que inferir
que en este caso no habia obligacién contractual de confidencialidad.

192 Traduccion de la expresion fortious interference with advantageous relations siguiendo
la terminologia empleada en el articulo 14 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia
Desleal.
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En virtud de lo previamente expuesto, el tribunal de apelacién confirmé la
resolucién de primera instancia, excepto en la desestimacion de la accién de
induccién a infraccién contractual.

Esta sentencia es ilustrativa a efectos de este andlisis puesto que muestra
por un lado el contexto habitual de las controversias sobre secretos industriales,
con la posible consideracién de la informacién de los clientes como secreto
industrial y el uso de la misma por antiguos trabajadores como apropiacion
indebida del mismo. Por otro lado, esta resolucién es particularmente interesante
porque refleja cémo operan las distintas leyes que pueden ser aplicables en el
caso de que los secretos industriales sean vulnerados.

IX. CONCLUSIONES SOBRE SECRETOS INDUSTRIALES

I. Los trade secrets son considerados un elemento esencial de la propiedad
industrial e incluso de la economia en el sistema estadounidense. Por eso han
sido objeto de una regulacién especifica a nivel nacional, la UTSA, que es ge-
neralmente traspuesta en cada uno de los Estados mediante la correspondiente
normativa estatal. Sin perjuicio de lo anterior, al igual que sucede en otros
ordenamientos como el espaiiol, los secretos industriales también se protegen
mediante otra regulaciéon como la penal, la competencia desleal, la responsabi-
lidad contractual o extracontractual.

II. En cualquier caso, con caricter general se entiende por secreto indus-
trial aquella informacién que con independencia de su soporte o formato tiene
un valor econémico en si misma, es secreta y se han tomado algunas medidas
para conservar su confidencialidad.

Estos elementos, que han sido paulatinamente perfilados por la jurispruden-
cia y doctrina estadounidense, operan de forma conjunta. De tal manera que por
regla general todos deben de concurrir en algiin grado, siendo mayor o menor
su exigencia en la medida que la misma se vea compensada por la mayor o
menor concurrencia del resto de los aspectos integrantes del secreto industrial.

III. La proteccién de los trade secrets no es absoluta. Asi, la titularidad de
un secreto industrial no concede un monopolio sobre su explotacién. Los frade
secrets pueden ser licitamente descubiertos y explotados por terceros siempre
que no haya una apropiacién indebida del mismo. Concepto que, a pesar de
ser indeterminado, ha ido concretdndose por la jurisprudencia y la doctrina
norteamericana. Un claro ejemplo de un conocimiento y uso legitimo es la in-
genierfa inversa. A su vez, es importante sefialar que un secreto industrial que
ha dejado de ser confidencial no puede seguir siendo considerado como tal, y
por tanto, su proteccion decae.

No obstante lo anterior, los secretos industriales tienen diversos mecanis-
mos de proteccion propia (independiente de la suministrada por otras normas
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como las penales o las de competencia desleal). En primer lugar, y debido
a la relevancia que tiene conservar la confidencialidad sobre los mismos, se
encuentran las medidas cautelares destinadas a impedir su difusién y explota-
cion. En segundo lugar, estd la declaracién de las correlativas obligaciones de
uso y divulgacién mediante la correspondiente sentencia. En tercer lugar, se
sitdan las posibles indemnizaciones por la infraccién de la normativa de se-
cretos industriales. A estos efectos conviene aclarar que si bien este puede ser
el orden l6gico de las pretensiones de un titular de un frade secret atendiendo
a la finalidad de preservar el mismo, puede que en muchos casos lo que mas
interese sea directamente una compensacion econdmica por la vulneracién del
secreto industrial.
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RESUMEN

SECRETO INDUSTRIAL
TRADE SECRET
DERECHO ESTADOUNIDENSE

Los secretos industriales tienen una
amplia y relevante proteccion en Derecho
estadounidense, que a veces entra en con-
flicto con la suministrada a otras propie-
dades industriales e intelectuales.

La regulacion de esta materia es esta-
tal y eminentemente jurisprudencial, sin
perjuicio del modelo federal no imperati-
vo contenido en la Uniform Trade Secrets
Act.

Generalmente se considera que un
secreto industrial es cualquier tipo de in-
formacion, con independencia de su for-
mato, que es secreta y que tiene un cierto
valor economico. Los referidos elementos
no tienen que concurrir de una manera
absoluta, permitiéndose una cierta flexibi-
lizacion en la interrelacion entre los mis-
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ABSTRACT

TRADE SECRET
US LAW

Trade secrets has a broad and relevant
protection under the US law which some-
times conflicts with other laws regarding
other intellectual and industrial properties.

The states have the competence to leg-
islate in relation to trade secrets. However,
the case law is also a relevant source of
law, as it usually happens in common law
systems. Notwithstanding the aforemen-
tioned, there is a federal model of law
which is not binding or directly applica-
ble, that is contained in the Uniform Trade
Secrets Act.

It is commonly accepted that trade se-
crets are any kind of information which is
secret and has some economic value. These
requirements do not have to be fully met
because it is allowed to have some flexibil-
ity in the relationship between them. But
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mos. No obstante lo anterior, la jurispru-
dencia americana requiere la adopcion de
unas medidas razonables para conservar
la confidencialidad por parte del titular
del secreto industrial para conceder la
proteccion legal.

Mediante el presente articulo se pre-
tende realizar un andlisis de los diferentes
elementos que integran el concepto de los
trade secrets, asi como la proteccion que
ha sido dispensada por los tribunales en
disputas sobre los mismos.

the case law requires that some reasonable
measures to keep the information secret
have been adopted by its owner in order
to give legal protection to the trade secret.

This article analyses the different ele-
ments of the trade secrets and the protec-
tion that has been given by the courts in
disputes related to them.

(Trabajo recibido el 6-1-2013 y aceptado
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para su publicacion el 31-7-2013)
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