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			Capítulo i

			Introducción y antecedentes 
a la protección del secreto empresarial

			«En España la mejor manera de guardar un secreto es escribir un libro».

			Manuel Azaña.

			Cuando en el año 1439 Johannes Gutenberg puso en funcionamiento la primera imprenta en Maguncia su principal obsesión era que los distintos elementos que integraban su ingenio y en modo en el que combinaba los distintos saberes que dieron pie a la imprenta se mantuvieran en secreto.

			Gutenberg era un orfebre que tenía conocimientos precisos sobre la integración de los distintos metales para formar pequeños moldes que permitían conseguir una aleación que no fuera muy blanda, pues deformaría las letras, ni muy dura, pues rompería el papel. 

			También investigó las propiedades de la tinta, para conseguir una mezcla de aceites que evitara los borrones. 

			Estudió como trabajaban otros orfebres y grabadores, hasta dar con una solución en el modo de tallar las distintas letras y encajarlas en una estructura móvil que permitiera la combinación de las mismas. 

			En definitiva, para llegar a poner en marcha esa primitiva imprenta tuvo que estudiar distintos elementos de la ciencia y la actividad manual humana que eran conocidos y aplicados en distintos ámbitos. Tuvo que buscar inversores y trabajar en un proyecto que dio lugar a distintos litigios entre los socios, litigios en los que se empeñaba en ocultar datos precisos sobre la herramienta que estaba construyendo.

			Después de distintos conflictos con sus socios, que dieron lugar a varios procedimientos judiciales, consiguió que durante dos décadas sus ingenios se mantuvieran en secreto, conocidos por unos pocos impresores que desarrollaban su actividad en la ciudad de Maguncia. Hasta octubre de 1462, el secreto se mantuvo bajo el conocimiento de un reducido círculo de artesanos, pero con el saqueo de esa ciudad el 28 de octubre, los artesanos tuvieron que huir y asentarse en otras ciudades germanas y del norte de la península itálica. 

			El ejemplo de la imprenta es una evidencia clara de la trascendencia de los secretos empresariales, de los esfuerzos para protegerlos y del valor económico que tuvieron, aunque Gutenberg muriera arruinado. 

			La palabra “secreto” es una palabra común con la que la gente se refiere a aquella información de carácter reservado. Un secreto es algo que se quiere esconder, proteger, evitar que accedan a él personas que quedan fuera de confianza de quien posee esa información.

			Hay secretos a los que todavía no ha accedido nadie, otros secretos sin embargo lo son a voces, es decir, todo el mundo los conoce por mucho que se pretendan proteger.

			La Real Academia de la Lengua Española ofrece hasta doce acepciones de la palabra secreto:

			«Del lat. secrētum.

			1. m. Cosa que cuidadosamente se tiene reservada y oculta.

			2. m. Reserva, sigilo.

			3. m. Conocimiento que exclusivamente alguien posee de la virtud o propiedades de una cosa o de un procedimiento útil en medicina o en otra ciencia, arte u oficio.

			4. m. misterio (‖ cosa que no se puede comprender).

			5. m. misterio (‖ negocio muy reservado).

			6. m. Escondrijo que suelen tener algunos muebles para guardar papeles, dinero u otras cosas.

			7. m. En algunas cerraduras, mecanismo oculto, cuyo manejo es preciso conocer de antemano para poder abrirlas.

			8. m. Despacho de las causas de fe, en las cuales entendía secretamente el antiguo tribunal eclesiástico de la Inquisición.

			9. m. Secretaría en que se despachaban y custodiaban estas causas.

			10. m. Pieza aplanada del cerdo posterior a la paleta.

			11. m. Mús. Tabla armónica del órgano, del piano y de otros instrumentos semejantes.

			12. m. desus. secreta (‖ examen para tomar el grado de licenciado)».

			Hay una acepción objetiva de secreto, vinculada al conjunto de conocimientos que, por su naturaleza son de carácter restringido (los secretos de Estado, por ejemplo), pero cotidianamente se hace referencia a una acepción subjetiva de secreto, vinculada a aquella información que una persona considera que debe ser protegida, sin tener en cuenta la naturaleza del contenido de esa información, centrándose únicamente en el esfuerzo de protección que realiza el sujeto.

			El profesor Muruaga Herrero hace un amplio estudio del origen y antecedentes históricos de los secretos empresariales. En su obra hace referencia a que, a diferencia de otros derechos de propiedad industrial, el secreto empresarial existía incluso al margen de que hubiera un régimen legal o convencional. Pese a que se identifican antecedentes en la Edad Media, en el trabajo del profesor Muruaga se advierte que la eclosión de este derecho se produce a partir de la revolución industrial, principalmente en las disputas entre empresarios y trabajadores.

			La primera resolución reseñada por el profesor Muruaga en la que hay una referencia al secreto empresarial es el caso Vickery Vs Welch, en 1837, dictado por el Tribunal Supremo del Estado de Massachusetts, en un litigio en el que se discutía el carácter secreto de una receta de chocolate. Una de las partes había transmitido a la otra un negocio, pero había seguido utilizando la receta, pese a la transmisión realizada.

			En el ámbito jurídico la protección de los secretos ha respondido a distintas exigencias legales, vinculadas al bien jurídico que se pretendía proteger. Así el artículo 18.3 de la Constitución española hace referencia al secreto de las comunicaciones y, vinculado a la libertad de información, el artículo 20.1 menciona el secreto profesional.

			Se articula una protección penal frente aquellos derechos que afectan a derechos fundamentales de la persona, conectados normalmente al derecho a la intimidad. Hay también un ámbito de protección específico a secretos que afectan a la defensa nacional (Ley sobre Secretos Oficiales. 9/1968, de 5 de abril), o el que afecta al derecho laboral, en el artículo 65 del Estatuto de los Trabajadores se hace mención de un especial deber de sigilo de los miembros del comité de empresa respecto de los secretos empresariales que conozcan por razón de su función en la empresa.

			Aparecen también referencias al secreto en algunos ámbitos profesionales. El secreto en las deliberaciones de los tribunales (artículo 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial). El Estatuto General de la Abogacía también exige la necesidad de respetar el secreto en la relación en el ámbito de la defensa jurídica. Periodistas y médicos también cuentan con normas que amparan el secreto en sus esferas de actuación.

			En materia específicamente mercantil, no cabe ninguna duda de que la protección de los secretos es un elemento fundamental para un correcto funcionamiento del mercado, las empresas establecen un ámbito específico de conocimientos, aquellos que le dan singularidad o notoriedad en el mercado, susceptibles de ser protegidos.

			La aprobación en el año 1991 de la Ley de Competencia Desleal permitió en el ámbito civil/mercantil una primera protección de los secretos empresariales, partiendo de una aproximación intuitiva al concepto de secreto empresarial. Así, la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sec. 21, de 10/06/1996 (ECLI:ES:APM:1996:11) indicaba que: 

			«Ciertamente, dentro del término de secretos empresariales cabe cualquier idea o procedimiento relativo a la comercialización de los productos, pero el concepto de secreto exige en cualquier caso la voluntad del empresario de mantenerlo oculto y una actividad desplegada en tal sentido». Destaca, por tanto, la necesidad de que el empresario sea medianamente diligente en la protección de la información que considera secreta.

			En igual sentido la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sec. 15ª, de 19/10/1999 (ECLI:ES:APB:1999:10802) al afirmar que: 

			«para la comisión de este ilícito es de todo punto necesario, entre otros requisitos, que la divulgación o explotación sea de un secreto, industrial (adecuado o no para dar lugar a una invención objeto de propiedad industrial), comercial o de organización de la empresa. Esto es, de un dato susceptible de ser identificado y, además, reservado u oculto, no divulgado ni accesible a terceros (requisito objetivo que justifica la protección). Por otro lado, ha de concurrir la voluntad del titular de mantenerlo en esa situación (requisito subjetivo).»

			En la contratación pública la Directiva 2014/24/UE, del Parlamento europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014 (sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE) hace referencia a la protección de los secretos empresariales en dos preceptos concretos: 

			- Artículo 21, referido a la confidencialidad:

			«1. Salvo que se disponga de otro modo en la presente Directiva o en el Derecho nacional a que esté sujeto el poder adjudicador, en particular la legislación relativa al acceso a la información, y sin perjuicio de las obligaciones en materia de publicidad de los contratos adjudicados y de información a los candidatos y a los licitadores establecidas en los artículos 50 y 55, el poder adjudicador no divulgará la información facilitada por los operadores económicos que estos hayan designado como confidencial, por ejemplo, los secretos técnicos o comerciales y los aspectos confidenciales de las ofertas. 

			2. Los poderes adjudicadores podrán imponer a los operadores económicos requisitos destinados a proteger el carácter confidencial de la información que los poderes adjudicadores proporcionen durante el procedimiento de contratación.»

			- Artículo 50.4, referido a los anuncios de adjudicación de contratos: «Determinada información relativa a la adjudicación del contrato o a la celebración del acuerdo marco podrá no ser publicada en el caso de que su divulgación constituya un obstáculo para aplicar la legislación, sea contraria al interés público o perjudique los intereses comerciales legítimos de un determinado operador económico, público o privado, o pueda perjudicar la competencia leal entre operadores económicos.»

			Se menciona la protección de los secretos técnicos o comerciales, pero no se define cual es el alcance material de los mismos. 

			Pese a la trascendencia que tiene la protección de secretos en el ámbito empresarial, lo cierto es que, hasta la fecha de publicación de la Ley 1/2019, ni existía en el derecho español un concepto de secreto empresarial positivado en una norma jurídico/mercantil de carácter nacional, ni había un cuerpo normativo que, de modo específico e integral, protegiera este tipo de secretos.

			Se podían encontrar algunas disposiciones dispersas en la esfera contable, pues el Código de Comercio en su artículo 32 establece el carácter secreto de la contabilidad de los empresarios.

			En el derecho societario hay también referencias a la necesidad de velar por los secretos de la empresa, vinculadas al deber de lealtad del administrador de una sociedad (artículo 228 de la Ley de Sociedades de Capital) y, principalmente, el artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal, que no daba un concepto de secreto empresarial, aunque consideraba desleal la violación de secretos. La redacción originaria del citado artículo era la siguiente:

			«1. Se considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de alguna de las conductas previstas en el apartado siguiente o en el artículo 14.

			2. Tendrán asimismo la consideración de desleal la adquisición de secretos por medio de espionaje o procedimiento análogo.

			3. La persecución de las violaciones de secretos contempladas en los apartados anteriores no precisa de la concurrencia de los requisitos establecidos en el artículo 2. No obstante, será preciso que la violación haya sido efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar al titular del secreto.»

			En la práctica judicial se había acudido a disposiciones de derecho internacional para identificar un concepto objetivo de secreto empresarial, concretamente, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, recogidos en Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994. Estos acuerdos se identifican normalmente como acuerdos ADPIC (TRIPS en inglés).

			El artículo 39 de dichos acuerdos, bajo el epígrafe «Protección de la Información no Divulgada», fija una primera aproximación al concepto de secreto empresarial:

			«Artículo 39

			1. Al garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal, de conformidad con lo establecido en el artículo 10bis del Convenio de París (1967), los Miembros protegerán la información no divulgada de conformidad con el párrafo 2, y los datos que se hayan sometido a los gobiernos o a organismos oficiales, de conformidad con el párrafo 3.

			2. Las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos, en la medida en que dicha información:

			a) sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; y

			b) tenga un valor comercial por ser secreta; y

			c) haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para antenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla.

			3. Los Miembros, cuando exijan, como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas, la presentación de datos de pruebas u otros no divulgados cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, protegerán esos datos contra todo uso comercial desleal. Además, los Miembros protegerán esos datos contra toda divulgación, excepto cuando sea necesario para proteger al público, o salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso comercial desleal.»

			Este concepto de secreto empresarial se incorpora a algunas resoluciones de audiencias provinciales, siendo la primera resolución que acude al ADPIC para conceptuar lo que es un secreto empresarial el Auto de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 14 de abril de 2000 (ECLI:ES:APB:2000:791A). El Tribunal Supremo acoge la aplicación del artículo 39 de los acuerdos ADPIC para definir el secreto empresarial en la Sentencia de 4 de enero de 2012 (ECLI:ES:TS:2012:247).

			Este criterio jurisprudencial finalmente consolidado determina que no baste invocar de modo genérico el carácter secreto de una información, es necesario acreditar que la misma cumple con los requisitos materiales (o de contenido de la información) y formales (de medidas adoptadas para su protección) previstos en el artículo 39 de los mencionados acuerdos.

			Por lo tanto, el cauce normal de protección de los derechos empresariales en el ámbito civil o mercantil se canalizaba a través de la Ley de Competencia Desleal (3/1991, de 10 de enero), que habilitaba el ejercicio de las acciones previstas en el artículo 32 de la norma para aquellos comportamientos que pudiera reputarse desleales por infracción del artículo 13.

			Debe tenerse en cuenta la amplitud con la que el artículo 13 de la LCD tutelaba los secretos empresariales. Amplitud que contrasta con la reforma llevada a efecto en ese precepto en la Ley de Secretos Empresariales, que modifica este artículo, para simplificarlo, en la medida en la que remite a la Ley de Secretos empresariales:

			«Se considera desleal la violación de secretos empresariales, que se regirá por lo dispuesto en la legislación de secretos empresariales.»

			Esa modificación legal permite acudir a las acciones previstas en la LCD no sólo en los supuestos de divulgación o explotación, sino también en los de mero acceso, lo que puede habilitar al ejercicio de acciones meramente declarativas en las que se pretenda la manifestación por parte del juzgado de que determinada información es secreta y, por otra parte, que el demandado ha accedido a ella indebidamente.

			En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que la referencia a secretos empresariales o comerciales aparece también en otras disposiciones legales de gran trascendencia (Ley de Patentes, Ley de Propiedad Intelectual, Código de Comercio…).

			En el ámbito penal también se establecía un sistema de protección de los secretos empresariales ante aquellas infracciones que pudieran reputarse más graves, aunque el Código Penal no da un concepto de secreto. Hay un bloque normativo de protección de secretos vinculado a los delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio (artículo 197 a 201), un segundo bloque normativo referido a los delitos relativos al mercado y a los consumidores (artículos 278 y 279 que se refieren expresamente a secretos empresariales o de empresa), un tercer bloque normativo es el que afecta a la infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos (artículo 413 a 418).

			La Sala II del Tribunal Supremo también ha aceptado el concepto de secreto empresarial que facilita el ADPIC, así en la STS de 20 de diciembre de 2018 (ECLI:ES:TS:2018:4422), se indica: 

			«A falta de un concepto legal de secreto empresarial que nos permita deslindar en cada caso si concurre o no el referido tipo, también podemos acudir al artículo 39 del ADPIC (ratificado por España el 30 de Diciembre de 1994 y publicando en el BOE de fecha 24 de Enero de 1995), según el cual la información debe reunir los siguientes caracteres: a) Que sea secreta, en cuanto no sea conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza ese tipo de información. b) Que tenga un valor comercial o competitivo por ser secreta. c) Que haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias concurrentes, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla.»

			En la medida en la que la protección del secreto empresarial es una cuestión que afecta al normal funcionamiento del mercado, era razonable que hubiera una preocupación global respecto de las medidas de protección del secreto. Los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio son un ejemplo claro de esta preocupación transnacional.

			En el ámbito de la Unión Europea, en distintas directivas y reglamentos comunitarios ha hecho referencia a que el derecho a la protección de los secretos comerciales es un principio general del Derecho de la Unión (véase las sentencias de 24 de junio de 1986, AKZO Chemie y AKZO Chemie UK/Comisión (53/85, EU:C:1986:256), apartado 28; de 19 de mayo de 1994, SEP/Comisión (C-36/92 P, EU:C:1994:205), apartado 37; de 14 de febrero de 2008, Varec (C-450/06, EU:C:2008:91), apartado 49, así como de 29 de marzo de 2012, Interseroh Scrap and Metals Trading (C-1/11, EU:C:2012:194), apartado 43), sobre todo en materia de protección de la libre competencia. 

			El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya recuerda en el asunto T-235/15, Sentencia de 5 de febrero de 2018 – ECLI:EU:T:2018:65 –, que el Acuerdo ADPIC fueron firmados por la Comunidad Europea y a continuación aprobados por la Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, y que el concepto de secreto empresarial articulado en la Directiva toma como referencia directa el artículo 39, apartado 2 de dicho Acuerdo.

			Pero no ha sido objeto de armonización hasta que no se ha aprobado la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas (DO 2016, L 157, p. 1).

			Esta Directiva de la UE es la que da lugar a la Ley española 1/2019, de 20 de febrero, por la que se traspone dicha norma europea. El plazo de transposición de la Directiva vencía el 9 de junio de 2018, España se demoró más de 8 meses, pero no se llegó a abrir ningún expediente sancionador.

			Antes de entrar a analizar los principios y objetivos de la Directiva, es importante destacar que la misma nace como un complemento normativo al régimen general de protección de la innovación empresarial y el emprendimiento que se fija como uno de los grandes retos de la Unión Europea para este nuevo milenio. El empresario puede proteger elementos de valor de su compañía por medio de derechos de propiedad industrial (patentes, marcas, diseño industrial, nombres de dominio, nombres comerciales), que no necesitan ser protegidos como secreto porque el legislador comunitario y nacional ya le da instrumentos fuertes de protección por medio de normas específicas, lo que permite considerar que los secretos empresariales son derechos de propiedad industrial más débiles, en comparación a aquellos que cuentan con la posibilidad de registro. 

			La Directiva busca trasladar al ámbito de los secretos alguno de los mecanismos procesales que la Unión Europea limitadamente pretende trasladar a la protección de la propiedad industrial. Limitadamente, por cuanto la UE debe respetar, en principio, la autonomía de los Estados miembros para desarrollar los instrumentos procesales adecuados, siempre que se garantice la efectividad en el cumplimiento de esos objetivos.

			También es importante destacar que la Directiva busca un punto de equilibrio entre distintos extremos en tensión, el primero de ellos la necesidad de que funcione eficazmente el libre mercado, que no se creen barreras artificiales para la libre circulación de mercancías y de personas. 

			Puede polarizar el debate la defensa de algunos derechos fundamentales de los trabajadores, la libertad de expresión, la libre comunicación, la intimidad… 

			En el otro extremo, es razonable que el empresario quiera darle la mayor cobertura posible a aquellos elementos que considera valiosos en su empresa, corriéndose así el riesgo de que se establezca una protección desmesurada de lo que se considera secreto.

			Los planteamientos del empresario son trascendentes, pero no en cuanto a la sobredimensión de los secretos, sino en cuanto a la adopción de medidas adecuadas para protegerlos, medidas que debe habilitar de antemano, ya que no puede reclamar la protección de los tribunales si, previamente, no ha establecido unas cautelas básicas.

			En este punto, es interesante citar la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sec. 32ª, de 15/112024 (ECLI:ES:APM:2024:16570) en el que se confirma la desestimación de la demanda cuando ésta se plantea por el riesgo de que el demandado pueda utilizar determinados conocimientos en proyectos futuros:

			«No se imputaba al demandado la efectiva e ilícita divulgación o utilización de la información o conocimientos lícitamente obtenidos, sino que a la vista de los proyectos profesionales futuros del demandando, cabía esperar razonablemente que tuviera lugar la explotación de esos conocimientos.»

			Es trascendente reseñar los principios que recogen la Directiva Comunitaria ya que permitirán establecer con precisión cuales son los objetivos tanto de la norma europea como la española, entendiendo, en todo caso, que, al regular la UE el secreto empresarial, el concepto de secreto empresarial ya no lo define cada Estado, sino que se trata de un concepto propio de la UE, sometido al control del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sin perjuicio de que el desarrollo procesal de los instrumentos de protección del secreto empresarial sí que quedan en manos de cada uno de los Estados, siempre que se garantice que cualquier ciudadano de la Unión europea tiene un sistema de protección efectivo y equivalente en cualquier Estado.

			La Directiva afirma en su exposición de motivos:

			1.Que los conocimientos técnicos (know how) e información, son la moneda de cambio de la economía del conocimiento y proporcionan una ventaja competitiva. Esta inversión en la generación y aplicación de capital intelectual es un factor determinante para su competitividad y su rendimiento asociado a la innovación en el mercado y, por tanto, para la rentabilidad de sus inversiones, que constituye la motivación subyacente a la investigación y el desarrollo en las empresas.

			2.Las empresas, sea cual sea su tamaño, valoran los secretos comerciales tanto como las patentes u otros derechos de propiedad intelectual. Utilizan la confidencialidad como una herramienta de gestión de la competitividad empresarial y de la innovación en investigación, para proteger información de muy diversa índole que no se circunscribe a los conocimientos técnicos, sino que abarca datos comerciales como la información sobre los clientes y proveedores, los planes comerciales y los estudios y estrategias de mercado. Incluso se afirma que las pequeñas y medianas empresa dan mayor valor a sus secretos.

			3.Los secretos comerciales desempeñan un papel importante en la protección del intercambio de conocimientos entre las empresas —incluidas, en particular, las pymes— y los organismos de investigación de dentro y de fuera de las fronteras del mercado interior, en el contexto de la investigación y el desarrollo, y de la innovación. Los secretos comerciales son una de las modalidades de protección de la creación intelectual y de los conocimientos técnicos innovadores que las empresas más suelen utilizar, pero también es la modalidad menos protegida por el actual marco jurídico de la Unión contra la obtención, utilización o revelación ilícitas por terceros.

			4.Las empresas innovadoras están cada vez más expuestas a prácticas desleales que persiguen la apropiación indebida de secretos comerciales, como el robo, la copia no autorizada, el espionaje económico o el incumplimiento de los requisitos de confidencialidad, ya sea dentro o fuera del territorio de la Unión. Fenómenos recientes, como la globalización, una creciente externalización, cadenas de suministro más largas y un mayor uso de las tecnologías de la información y la comunicación, contribuyen a aumentar el riesgo de tales prácticas.

			5.No todos los Estados miembros de la UE han definido a escala nacional los términos «secreto comercial» u «obtención, utilización o revelación ilícitas de un secreto comercial», de modo que no es fácil conocer el alcance de la protección, que varía de un Estado miembro a otro. 

			6.Tampoco están unificadas las medidas de protección de los secretos empresariales.

			7.La Directiva y su desarrollo interno no deben afectar al derecho de los interlocutores sociales a celebrar convenios colectivos, cuando estén previstos en el Derecho laboral, en lo que respecta a cualquier obligación de no revelar un secreto comercial o limitar su utilización, y a las consecuencias del incumplimiento de dicha obligación por la parte sujeta a la misma.

			8.Tampoco debe restringir la libertad de establecimiento, la libre circulación de trabajadores o la movilidad de las empresas. Aunque la Directiva prevea medidas y recursos que pueden consistir en impedir la revelación de información a fin de proteger la confidencialidad de los secretos comerciales, es fundamental que no se restrinja el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información que incluye la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación, tal como refleja el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular en lo que respecta al periodismo de investigación y a la protección de las fuentes periodísticas.

			9.En interés de la innovación y a fin de promover la competencia, lo dispuesto en la Directiva no debe generar ningún derecho de exclusividad sobre los conocimientos técnicos o la información protegidos como secretos comerciales. Así pues, sigue siendo posible el descubrimiento independiente de la misma información o de los mismos conocimientos técnicos. La ingeniería inversa de un producto obtenido lícitamente debe considerarse un medio lícito de obtener información, excepto cuando se haya convenido de otro modo por contrato. 

			No obstante, la libertad de adoptar este tipo de cláusulas contractuales puede limitarse por ley.

			10.La protección de los secretos comerciales no debe ampliarse a los casos en que la revelación de un secreto comercial sirva al interés público, en la medida en que permita poner al descubierto una falta, irregularidad o actividad ilegal que guarden relación directa con dicho secreto comercial. Ello no debe considerarse un impedimento para que las autoridades judiciales competentes permitan excepciones a la aplicación de medidas, procedimientos y recursos en el supuesto de que la parte demandada tenga motivos de sobra para creer de buena fe que su conducta cumplía los criterios pertinentes establecidos en la Directiva.

			11.La nueva normativa sirve también para proteger los secretos empresariales en el marco de procedimientos judiciales, lo que determina que las nuevas disposiciones legales regulen un marco estable de garantía de confidencialidad en esos procedimientos. Por esta razón, es necesario establecer, sin perjuicio de las medidas de salvaguarda oportunas que garanticen el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, requisitos específicos destinados a proteger la confidencialidad del secreto comercial controvertido durante el proceso judicial iniciado para su defensa. Dicha protección debe mantenerse en vigor después de que haya concluido el proceso judicial y en tanto que la información constitutiva del secreto comercial no haya pasado a ser de dominio público.

			12.Entre dichos requisitos debe incluirse, como mínimo, la posibilidad de restringir el círculo de personas con derecho a acceder a las pruebas o a las vistas, teniendo en cuenta que todas esas personas deben quedar sujetas a los requisitos de confidencialidad que se establecen en la norma, y publicar únicamente los elementos no confidenciales de las resoluciones judiciales.

			13.Para que el sistema sea eficaz es necesario que se habiliten mecanismos de tutela cautelar.

			La mayoría de los países de la Unión Europea optó por transponer la Directiva por medio de una norma autónoma, específica para la protección de los secretos empresariales; sin embargo, Italia, Austria, Polonia, Chequia, Grecia, Portugal y Eslovaquia prefirieron introducir modificaciones puntuales en su legislación en materia de defensa de la competencia, competencia desleal o en los códigos mercantiles generales. 

			La Ley española tiene una exposición de motivos menos extensa que la Directiva, pese a ello, conviene destacar que el legislador busca esa conexión entre el derecho y la realidad empresarial, advirtiendo que «Las organizaciones valoran sus secretos empresariales tanto como los derechos de propiedad industrial e intelectual y utilizan la confidencialidad como una herramienta de gestión de la competitividad empresarial, de transferencia de conocimiento público-privada y de la innovación en investigación, con el objetivo de proteger información que abarca no solo conocimientos técnicos o científicos, sino también datos empresariales relativos a clientes y proveedores, planes comerciales y estudios o estrategias de mercado».

			Es importante destacar que tanto la Directiva europea como la transposición al derecho español se ocupan del secreto empresarial o comercial en una doble vertiente:

			1.La referida a la protección que puede invocar el titular de un secreto empresarial frente a quien vulnere o se aproveche de dichos secretos. Es una protección activa, que permite articular las acciones en defensa del secreto empresarial, una vez que se acredite que la información que se pretende defender cumple con los requisitos o condicionantes del secreto.

			2.Un ámbito de tutela pasivo, que afecta a la necesidad de incorporar a los procedimientos judiciales información que tiene el carácter o condición de secreta. Esta información es imprescindible para poder resolver una controversia y, sin embargo, deben articularse mecanismos que impidan que sea información, esencial en el proceso, pueda trascender a terceros ajenos al procedimiento pueda ser utilizada por las partes o los profesionales que les asisten más allá del procedimiento judicial.

			En este último punto, la transposición al derecho español de la Directiva 2016/943 ha ido más allá. Mientras que el artículo 9 de la Directiva se refiere única y exclusivamente a la preservación de la confidencialidad de los secretos comerciales durante el proceso judicial, ceñido estrictamente a los procesos judiciales relativos a la obtención, utilización o revelación ilícitas de un secreto comercial, es decir, a las acciones específicas previstas en la propia Directiva. El artículo 15 de la española extiende esa protección a otros procedimientos judiciales; así, el párrafo 2 de este artículo, indica que:

			«Los jueces y tribunales podrán asimismo, de oficio o previa solicitud motivada de una de las partes, adoptar las medidas concretas necesarias para preservar la confidencialidad de la información que pueda constituir secreto empresarial y haya sido aportada a un procedimiento relativo a la violación de secretos empresariales o a un procedimiento de otra clase en el que sea necesaria su consideración para resolver sobre el fondo.»

			En la medida en la que una directiva no deja de ser una norma de mínimos que deben respetar los distintos Estados para que, en su transposición, se respeten los principios y objetivos de ésta, no hay ningún obstáculo legal para que los distintos países a la hora de incorporar una directiva a sus ordenamientos internos puedan ir más allá en los ámbitos de protección. Por lo tanto, la opción del legislador español del ampliar este ámbito de tutela pasivo no vulnera los objetivos y principios de la Directiva.

			Transcurridos más de un lustro desde la entrada en vigor de la ley española es útil revisar el modo en el que se ha aplicado la misma por los juzgados y tribunales, cual ha sido su práctica cotidiana no sólo en el ámbito de los tribunales mercantiles, sino en otras jurisdicciones, ya que algunos preceptos de la ley de 2019 son de aplicables a otros ámbitos del derecho.

			Incluso el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha tenido la oportunidad de dictar las primeras sentencias en desarrollo de la directiva de 2016. En alguno de los procedimientos ya resueltos y en los pendientes de resolver se evidencia ya la posible tensión entre la protección del secreto profesional y la exigencia de transparencia en la esfera de la contratación pública, así en el asunto C-686/24, resuelto por auto de 10 de junio de 2025 – ECLI:EU:C:2025:448 -, el Tribunal considera que:

			«se opone a una normativa nacional sobre contratación pública que exige que el acceso a los documentos que contienen secretos técnicos o comerciales transmitidos por un licitador sea concedido a otro licitador cuando dicho acceso sea necesario para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de este último en el marco de un procedimiento relacionado con la adjudicación del contrato, sin que tal normativa permita a los poderes adjudicadores llevar a cabo una ponderación entre ese derecho y las exigencias relativas a la protección de los secretos técnicos o comerciales.»

			La Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO), en el informe emitido en el año 2023 para evaluar la incidencia que estaba teniendo la Directiva de 2016 en la tutela judicial de los secretos empresariales, destaca, tras analizar las prácticas en distintos Estados de la Unión Europea, que: 

			«El análisis cuantitativo se basa en tendencias estadísticas observadas en aproximadamente 700 juicios durante el periodo del estudio. Concluye que los litigios por secretos comerciales divergen significativamente entre los Estados miembros en cuanto a volumen de casos y foros legales. Los litigios europeos sobre secretos comerciales tienden a ser muy localizados a nivel nacional, y las disputas transfronterizas siguen siendo relativamente raras. Las disputas sobre secretos comerciales tienden a concentrarse entre empleadores y (antiguos) empleados; Las disputas con empresas externas suelen ser relativamente menos frecuentes. El derecho de la competencia desleal también sigue utilizándose comúnmente como un ámbito complementario del derecho para hacer cumplir acciones en las que se invocan derechos de secretos comerciales. El análisis también revela que, aunque la literatura económica tiende a centrarse en el papel que juegan los secretos comerciales en la innovación técnica, el derecho de estos tiende a centrarse más a menudo en litigios sobre información comercial que sobre información técnica. Aunque la industria manufacturera es el sector más implicado en procedimientos litigiosos, los sectores comerciales implicados específicamente en litigios sobre información comercial son muy diversos. Esto confirma el importante papel que desempeñan los secretos comerciales en todos los sectores de la economía, especialmente cuando se trata de información comercial.»

			El análisis práctico que se realiza en este informe incluye procedimientos judiciales en distintos países de la Unión Europea entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de octubre de 2022, analizándose 695 asuntos.

			Por lo tanto, la protección del secreto empresarial está en pleno desarrollo o evolución, tanto en lo que afecta la práctica en los distintos países que integran la Unión, como en el desarrollo de una jurisprudencia unificada por parte del Tribunal de Justicia de la Unión, que ya ha dictado las primeras resoluciones, pero todavía no ha conformado un criterio interpretativo consolidado.

		

	
		
			Capítulo ii

			Cuestiones materiales. 
Concepto de secreto empresarial y sus derivadas

			1.	Concepto y delimitación del secreto empresarial

			Ya se ha indicado que la Directiva comunitaria determina que el concepto de secreto empresarial sea un concepto autónomo, propio de toda la Unión Europea, sin que sea posible que en el espacio común europeo los Estados puedan modular el alcance y protección de los secretos ajeno a los principios y objetivos que marca la propia Directiva. Principios y objetivos por los que debe velar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

			El artículo 1 de la Ley española establece el concepto de secreto empresarial:

			«A efectos de esta ley, se considera secreto empresarial cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que reúna las siguientes condiciones:

			a) Ser secreto, en el sentido de que, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, no es generalmente conocido por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información o conocimiento en cuestión, ni fácilmente accesible para ellas;

			b) tener un valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto, y

			c) haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto».

			Este artículo primero no es sino una reproducción casi literal del artículo 2.1 de la Directiva, con dos matices:

			1) la Directiva hace referencia a secretos comerciales, mientras que la normativa española hace referencia a secretos empresariales. La distinción no debería ser trascendente ya que la propia Directiva establece que secreto comercial y secreto empresarial a los efectos del Derecho Comunitario deben considerarse sinónimos. La Directiva hace referencia a «la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas».

			Por lo tanto, el concepto de secreto empresarial o comercial no se refiere sólo a las informaciones que afectan a la relación del empresario con sus proveedores y clientes, sino también a informaciones que afectan a su proceso industrial y a su gestión financiera. Esta cuestión se desarrollará con más amplitud en otros pasajes de este mismo capítulo.

			2) En la Directiva cuando se habla de las medidas razonables para mantener la información en secreto, se establece que esa razonabilidad debe ponerse en relación con las circunstancias del caso. El legislador español se queda en la razonabilidad de las medidas de salvaguardia, sin hacer mención expresa a la proporcionalidad. Mención que sí aparece en la Exposición de Motivos del texto español, en la que sí se reproduce literalmente el artículo 2 de la Directiva.

			Tal y como se ha indicado, antes de la incorporación al derecho español de la Directiva, la jurisprudencia había acudido al concepto de secreto empresarial referido en el ADPIC, en la que se hacía mención expresa a las personas pertenecientes a los círculos en los que normalmente se utiliza esa información. La referencia a círculos de personas, que tiene su origen en el ADPIC, se mantiene en las distintas versiones de la Directiva de 2016, con la excepción de la versión italiana, que en la traducción de la exposición de motivos sí que utiliza el término «cerchie», pero en la definición de secreto empresarial prefiere hacer referencia a «persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione», es decir, personas que normalmente se ocupan o conoce ese tipo de información en cuestión.

			En la Exposición de Motivos se incorpora una fórmula negativa para identificar aquella información que no tendrá la consideración de secreto: «Por consiguiente, esta definición de secreto empresarial no abarca la información de escasa importancia, como tampoco la experiencia y las competencias adquiridas por los trabajadores durante el normal transcurso de su carrera profesional ni la información que es de conocimiento general o fácilmente accesible en los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información en cuestión», en los mismos términos en los que aparece referenciada en el inciso final del ordinal 14 de la Exposición de Motivos de la Directiva.

			La razón por la que se protege el secreto empresarial y por la que se sanciona «la vulneración de la confidencialidad que envuelve al secreto se asienta en la lesión de la confianza que su titular deposita en los sujetos con los que establece una determinada relación jurídica al poner en peligro (o frustrar) uno de los objetivos que persigue la protección del secreto: la explotación racional de las ventajas que este proporciona, con quiebra del mandato que obliga a los operadores económicos de acudir al mercado con sus propios méritos. Quien accede lícitamente al secreto está sujeto a un deber de reserva convencional durante y después de su vigencia». Así lo expresa con total claridad la SAP de Valencia, Sec. 9ª, de 19/06/2024 – ECLI:ES:APV:2024:1177).

			En la tradición dogmática española se ha preferido usar el término «secreto empresarial» en vez de secreto comercial. El profesor Massaguer indica que «la preferencia por el término “secretos empresariales” responde a la superación de la discutible distinción entre secretos industriales (entre los que se encontrarían fórmulas, procedimientos, modelos, algoritmos, organización de unidades y procesos de producción, etc.), y los secretos comerciales (entre los que se incluirían planes de negocio, estudios y análisis de mercado, técnicas de marketing, y también listas de clientes y proveedores). De hecho, a esta distinción no era ajena nuestra legislación anterior, pues la redacción original del art. 13 de la LCD distinguía entre “secretos industriales o […] cualquier otra especie de secretos empresariales”; ni la doctrina judicial, como se ve en no pocos pronunciamientos de nuestros tribunales».

			Los elementos que componen el concepto «secreto empresarial» son:

			1.º) Se trata de elementos que conforman el conocimiento de la compañía, lo que los anglosajones denominan «know how», que es el término con el que habitualmente la doctrina hace referencia a ese conjunto de conocimientos que dan valor a una empresa y que permite distinguirla en el mercado de otras afines.

			2.º) Esos elementos de conocimiento conforman la información más valiosa de la compañía, como se verá en este mismo epígrafe, ese valor debe ser patrimonial. Se trata de información que se considera esencial, por tratarse de un elemento que da distinción a la empresa.

			Al tratarse de información y de conocimiento hay que entender que son elementos que están reflejados en soportes estables. Tradicionalmente ese soporte era el papel, pero en la era de la información el soporte se transforma y pasa a formar parte de redes informáticas y terminales de ordenador; pero nada excluye la posible utilización de otros soportes, como pueden ser presentaciones audiovisuales. El único requisito es que permitan tener depositado y custodiada la información de modo estable.

			Al tratarse de información sensible y valiosa para la compañía se abren dos planos:

			En el plano interno de la compañía, esa información no es generalmente conocida por las personas que normalmente han de utilizar este tipo de conocimiento. Es decir, el titular de los secretos restringe, en ese ámbito interno, la difusión de esa información sensible. Por lo tanto, la información que se quiere proteger debe estar bajo el dominio del titular de la misma. Como se verá a lo largo de este trabajo, en la práctica judicial se han examinado las distintas medidas que el empresario puede adoptar para la protección de esta información, así como los supuestos en los que estas medidas se consideran suficientes como para poder tutelar el secreto. No toda medida restrictiva es de la suficiente intensidad como para considerar correctamente protegida una información para convertirse en secreto.

			En el plano externo de la compañía, el secreto no debe estar al alcance de terceros, competidores o clientes. 

			En la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sec. 15ª, de 21 de febrero de 2019 (ECLI:ES:APB:2019:1387) se fija un concepto básico de estas cautelas o medidas de protección que caracterizan el secreto: 

			«La información es secreta cuando los terceros y, en particular, los terceros interesados en disponer de ella, no tienen conocimiento en general de la misma»

			3.º) La Ley no define si el secreto lo constituye únicamente un elemento o elementos concretos, de hecho, habla de un conjunto de elementos reunido o configurado. Lo que sí que exige es que los elementos en cuestión precisen sus componentes. El secreto no puede construirse sobre aspectos imprecisos, vagos o generales, sino sobre elementos que el empresario debe identificar con precisión.

			4.º) Esos elementos que se pretenden proteger pueden pertenecer a distintos ámbitos de la actividad interna o externa de la empresa. La Ley define estas áreas: tecnológica, científica, industrial, comercial, organizativa o financiera.
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