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RESUMEN

En la sociedad actual, la informacidn se erige como unos de los principales activos de una empresa,
por lo que, la proteccidn de este bien intangible tiene gran relevancia legal. La Propiedad Industrial,
como rama de la Propiedad Intelectual dirigida a la proteccion de activos intangibles de naturaleza
comercial, establece un conjunto de herramientas que permiten a las empresas crear estrategias de
proteccion, dentro de las que se concibe el secreto empresarial. Estos bienes inmateriales se definen
como una forma de proteccidn de informacion reservaday con valor comercial, que otorga ventajas
competitivas a su poseedor, siendo objeto de esfuerzos razonables de proteccidn para evitar su
obtencion, uso o explotacion por parte de terceros, sin el consentimiento de su poseedor legitimo.
A pesar de la importancia de esta figura para las empresas y los empresarios, la regulacion en
Venezuela es escasa y no sistematizada, encontrandose muy limitado su estudio a nivel académico,
lo que ha generado un desconocimiento generalizado de esta institucion, y un reducido desarrollo
en la doctrina judicial y administrativa del pais. Este Trabajo Especial de Grado se propone realizar
un analisis del secreto empresarial como institucion del ordenamiento juridico venezolano,
tomando como base el estudio de la naturaleza juridica y los requisitos necesarios para su
proteccion, concatenandolo con el ordenamiento juridico venezolano vigente durante los Gltimos
veinte afos, a los fines de identificar los principios rectores que orienten la aplicacion del secreto
empresarial y su desarrollo legislativo en Venezuela.

Palabras clave: Propiedad Intelectual, Propiedad Industrial, Secreto Empresarial, activos

intangibles, informacidn reservada.
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Trade secrets in Venezuela. A proposal of guiding principles for its regulation in the legal

system.

ABSTRACT

In today’s society, information stands as one of the main assets of a company, therefore, the
protection of this intangible asset has great legal relevance. Industrial Property, as a part of
Intellectual Property aimed at the protection of intangible assets of a commercial nature,
establishes a set of tools that allow companies to create protection strategies, within which trade
secrets is conceived. These intangible assets are defined as a form of protection of reserved
information with commercial value, which grants competitive advantages to its owner, being
subject to reasonable protection efforts to prevent its obtaining, use or exploitation by third parties,
without the consent of its rightful owner. Despite the importance of this figure for companies and
entrepreneurs, regulations in Venezuela are scarce and not systematized, and its study on an
academic level is very limited, which has generated a generalized unawareness of this institution,
and a reduced development in the judicial and administrative doctrine of the country. This Thesis
intends to carry out an analysis of the trade secret as an institution of the Venezuelan legal system,
based on the study of the legal nature and the necessary requirements for its protection, according
the current Venezuelan legal system during the last twenty years, in order to identify the principles
that guide the application of the trade secret institution and its legislative development in
Venezuela.

Key words: Intellectual Property, Industrial Property Law, Trade Secrets, Intangible Assets,

Privileged Information.
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Introduccion

El régimen juridico aplicable a las creaciones del intelecto se encuentra plasmado a través
de la Propiedad Intelectual como rama del Derecho dirigida a la tutela de los bienes inmateriales
derivados del esfuerzo creativo. De esta forma, la Propiedad Intelectual consagra dos disciplinas
juridicas amplias que incorporan dentro de si las regulaciones especiales referidas a este tipo de
bienes incorporales e intangibles: el Derecho de Autor y los Derechos Conexos, por una parte, y

la Propiedad Industrial, por la otra.

Dentro del contenido de la Propiedad Industrial se han identificado diversas categorias de
bienes inmateriales que se encuentran dirigidas a la ejecucién de actividades en el mercado, debido

a gque cuentan con un caracter comercial o industrial.

En la Propiedad Industrial se ubicada la figura del secreto empresarial, como mecanismo
de proteccidn de la informacion o conocimientos que son mantenidos bajo reserva por su poseedor
legitimo con la finalidad de evitar que terceros puedan acceder a ellos, debido a que los mismos le

proporcionan una ventaja competitiva.

La figura del secreto empresarial representa el objeto de estudio del presente Trabajo
Especial de Grado, que tiene como principal objetivo analizar al secreto empresarial como bien
inmaterial de la Propiedad Industrial, a los fines de establecer los principios rectores de su

regulacion en el ordenamiento juridico venezolano.

De esta forma, este trabajo de investigacion se encuentra dividido en cuatro capitulos,
correspondiendo el Capitulo I a la identificacion de los parametros generales de la investigacion,

para lo cual se presenta el planteamiento del problema, los objetivos generales y especificos, la



justificacion e importancia y, finalmente, la determinacion del alcance y delimitacion del analisis

realizado.

El Capitulo Il, en donde se presenta el desarrollo del fundamento teérico de la
investigacion, dividido en los antecedentes, las bases teoricas y las bases legales. En este sentido,
se realiza un estudio general de la figura del secreto empresarial tomando en consideracion las
denominaciones empleadas por la doctrina y la legislacion, sus antecedentes historicos, la
naturaleza juridica de la institucion, los requisitos legales que deben ser verificados para su
existencia y la configuracion del mismo, lo cual sirve de base para la identificacion del secreto
empresarial como bien inmaterial de la Propiedad Industrial, forma en la que es tratada la figura

en este Trabajo Especial de Grado.

El Capitulo 111 describe las herramientas metodoldgicas empleadas en esta investigacion
con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos. De esta forma, se desarrollan los aspectos
relativos a los instrumentos de recoleccion y andlisis de la informacion obtenida, asi como, se

plantean y analizan los resultados generales de su aplicacion.

Finalmente, en el Capitulo IV se realiza la identificacion del concepto de “principio rector”
en el marco del presente Trabajo Especial de Grado y se identifica la situacion actual del secreto
empresarial en Venezuela, el cual, para el momento de presentacion de esta investigacion, cuenta
con una regulacion escasa e inadecuada dentro del ordenamiento juridico nacional. La
determinacion de dicho contexto permite establecer la necesidad de identificar un conjunto de
principios rectores o lineamiento generales que otorguen al legislador venezolano orientaciones de
regulacion de esta institucion, asi como, brinda a los operadores juridicos parametros de

interpretacion del secreto empresarial como bien inmaterial de la Propiedad Industrial.



Capitulo 1

El Problema

Planteamiento del Problema

La proteccion de las creaciones del intelecto humano como bienes intangibles se ha
desarrollado ampliamente a través de una rama del Derecho denominada “Propiedad Intelectual”,
la cual se constituye como el espacio juridico en el que convergen las regulaciones aplicables a los
bienes inmateriales que son producto de la creatividad del hombre, dentro de las cuales se pueden
distinguir, por un lado, el Derecho de Autor y los Derechos Conexos, y, por el otro, la Propiedad

Industrial.

Mientras que el Derecho de Autor y los Derechos Conexos tienen por objeto la proteccion
de obras artisticas, literarias o cientificas, que cuenten con rasgos propios de originalidad -el
Derecho de Autor-, asi como aquellas prestaciones realizadas por sujetos distintos al autor con
relacion a dichas obras -los Derechos Conexos-; la Propiedad Industrial se erige como la categoria
juridica dirigida a la proteccion y regulacion de los derechos sobre bienes inmateriales de caracter
y destino comercial o industrial (Bianchi Pérez, 2002), como los signos distintivos, las
invenciones, los modelos y dibujos industriales, los nombres y denominaciones comerciales, y el

secreto empresarial.

El secreto empresarial dentro de la Propiedad Intelectual, y, especificamente, dentro de la
Propiedad Industrial, se concibe como un bien intangible integrado por informacion no divulgada
que ostenta valor comercial y competitivo, sobre la cual se han realizado esfuerzos razonables de
resguardo o proteccion para evitar el uso o la aprehension por parte de terceros, sin el

consentimiento de su legitimo poseedor.



Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con las demas categorias protegidas por la
Propiedad Industrial, el secreto empresarial no otorga a su poseedor legitimo derechos de exclusiva
sobre el contenido de éstos, limitdndose a ofrecer una proteccion que le permitira gozar de una
determinada ventaja competitiva sobre los demas actores del mercado que no tengan acceso a dicha

informacioén (Font Acufia, 2019).

De igual forma, la proteccion ofrecida a través del secreto empresarial se concreta en un
mecanismo de carécter privado, diferenciandolo de las demas figuras contempladas en la
Propiedad Industrial, que le otorga al titular de la informacion secreta el uso de la misma a traves
del establecimiento de medidas que se encuentran dirigidas a impedir el acceso ilicito de terceros
a ella, durante el tiempo que dicho titular considere conveniente (Sosa Huapaya, 2015) y mientras

esta informacion sea conservada bajo reserva.

Es asi como, a través la figura del secreto empresarial, las empresas y los competidores en
el mercado pueden establecer los mecanismos de proteccion sobre la informacion comercial que
los distingue de su competencia, lo que aporta valor agregado a su actividad y, en general, les

incentiva a seguir innovando.

Debido a que la proteccidn del secreto empresarial es principalmente dependiente de su
mantenimiento bajo reserva o sigilo a través de esfuerzos propios del titular o detentador, no
requiriendo del otorgamiento de un titulo administrativo por el Estado una vez cumplido un tramite
especifico, la implementacion de medidas para mantener oculta la informacion de competidores
puede ser mas sencilla, econémica y atractiva para las empresas y los comerciantes, quienes, de
lograr conservar dicha reserva a lo largo del tiempo, podrian mantener la proteccion de la

informacion durante un plazo indefinido.



En este sentido, estudios comparativos realizados sobre empresas que intervienen en
sectores que desarrollan actividades de investigacion y desarrollo (I1+D), dirigidas a la innovacién
y creacidén de conocimientos, indican que éstas empresas perciben al régimen de proteccion
otorgado a través de la figura del secreto empresarial como un mecanismo de tutela y garantia del
ejercicio de derechos mas eficaz que el otorgado por las patentes de invencion u otros mecanismos

derivados de la Propiedad Industrial (Estrada | Cuadras, 2017).

Asi las cosas, se evidencia la importancia de la proteccion de la informacion como bien
intangible y encuentra su asidero en la transformacion de la sociedad actual, enmarcada dentro del
constante desarrollo tecnolodgico, la digitalizacion, la globalizacion y la modificacion de esquemas
empresariales y corporativos derivados de los nuevos modelos de negocio, asi como del
surgimiento de las nuevas necesidades y requerimientos del mercado, sustituyendo a los productos
0 bienes tangibles como principales objetos o elementos sobre los que gira la economia, por una
nueva sociedad basada en la informacion y el conocimiento como principal activo de los

individuos y las empresas (OMPI, 2019).

De esta forma, el reconocimiento del valor de la informacion como activo intangible y la
posibilidad de implementar mecanismos legales de proteccion sobre ella, redundan en beneficios
para las empresas y los competidores, el mercado y la sociedad, siendo que, por un lado, los actores
econémicos se sentiran motivados a continuar creando productos o0 servicios que destinaran a su
ofrecimiento en el mercado, o desarrollaran e invertirdn en investigaciones e innovaciones que
tendran como resultado conocimientos de caracter industrial o comercial otorgandoles ventajas
sobre sus competidores, sobre los cuales podran ejecutar medidas de proteccion con la finalidad

de evitar que éstos puedan acceder a dichos conocimientos sin su consentimiento.



Por otro lado, el mercado gozara de la agilidad y el dinamismo que aporta el desarrollo
investigativo, la inversion y la competitividad entre las empresas y comerciantes; y, finalmente, la
sociedad podré disfrutar y beneficiarse de los resultados de la actividad investigativa y comercial
realizada por los competidores que buscan adquirir y conservar la atencion o preferencia de los

consumidores.

A pesar de lo anterior, en Venezuela el desarrollo legislativo interno en esta materia ha sido
escaso y no sistematizado, a lo que se le agrega el limitado estudio de esta institucion a nivel
académico (Font Acufa, 2019), lo que ha traido como consecuencia el desconocimiento
generalizado de la forma de aplicacion adecuada de la figura del secreto empresarial, asi como del
alcance de su proteccidn, lo que no solo desincentiva a la inversion nacional y extranjera en el pais
-fuente de empleo y desarrollo tecnoldgico-, sino que, ademds, disminuye las garantias de
proteccion a las empresas y empresarios ubicados en el territorio nacional, afectando directamente

al desenvolvimiento comercial.

Aunado a lo anterior, durante los ultimos veinte afios, el secreto empresarial, como
institucion de la Propiedad Intelectual y, especificamente, de la Propiedad Industrial, ha sufrido
los efectos derivados de la desincorporacion de Venezuela como pais miembro de organismos
regionales que servian de canal de provision constante de normas de actualizacion en la materia,

sin una subsiguiente subsanacion de dicha situacion por el legislador venezolano.

Lo anterior ha tenido como consecuencia un ordenamiento juridico interno desfasado y
obsoleto que ha puesto a los operadores juridicos y comerciales ubicados en el pais en una situacion

de desventaja con relacion a los demas paises de la region.



De igual forma, la incipiente regulacion aplicable ha traido consigo un déficit en el estudio
de la institucion. En este sentido, Font Acufia (2013) ha indicado que el desconocimiento en la
materia ha impedido que ésta cuente con un desarrollo judicial cabal y eficiente, lo que demuestra
que existe una necesidad de que los usuarios del sistema judicial y los jueces conozcan la
regulacion sustantiva y adjetiva de la figura del secreto empresarial, la cual, como se ha indicado,
reviste gran relevancia para la operatividad de los actores econdmicos, empresario y la empresa en

su actuacion como agentes competitivos en el mercado.

Como se desprende de lo anteriormente descrito, el secreto empresarial como institucion
juridica representa una herramienta de proteccion de informacion como intangible, resultando
necesaria y Util directamente para la empresa y el empresario, e indirectamente para el mercado y

los consumidores.

En Venezuela, a pesar de la escasa y descoordinada regulacién legislativa, la aplicacién de
dicha figura se encuentra latente y constante en la realidad contractual de las empresas, los
empresarios y los nuevos emprendimientos surgidos, y que surgen dia a dia en el pais, por lo cual,
se hace patente la necesidad de contar con estudios orientadores de la aplicacion de la institucion
del secreto empresarial en el estado actual de las normas venezolanas, asi como de documentacion

académica nacional que pueda servir de cimiento para una futura regulacion de la misma.

Basado en la necesidad identificada, este Trabajo Especial de Grado tiene por objeto
determinar y estudiar al secreto empresarial como institucion del ordenamiento juridico
venezolano, tomando como base el analisis de su naturaleza juridica y los requisitos establecidos
legalmente para alcanzar su proteccion, con la finalidad de presentar una propuesta de principios
rectores de caracter general y atemporal que guie la aplicacion de la figura en el pais, asi como que

pueda servir de base u orientacion para una futura regulacion legislativa.



Objetivos

Objetivo General

Analizar al secreto empresarial como bien inmaterial de la Propiedad Industrial a través de un
estudio documental y comparado a los fines de establecer los principios rectores de su regulacion

en el ordenamiento juridico venezolano.

Obijetivos Especificos

a. Examinar al “secreto empresarial” a través de una revision doctrinaria para establecer su

definicién y alcance.

b. Identificar la legislacién que ha aplicado al secreto empresarial como institucion del
ordenamiento juridico venezolano los ultimos veinte afios mediante un estudio documental,

a los fines de describir la situacion normativa actual de esta figura en Venezuela.

c. Determinar la naturaleza juridica del secreto empresarial mediante una revision doctrinaria
para establecer los elementos fundamentales que orienten su regulacion y aplicacion en
Venezuela.

d. Estudiar la configuracion del secreto empresarial como institucion juridica a través de un
analisis doctrinario con la finalidad de establecer los elementos esenciales que lo componen

y los requisitos para su proteccion.

Justificacion e Importancia

El presente estudio encuentra su justificacion en la relevancia que tiene la figura del secreto
empresarial para el desarrollo de la actividad econdmica de los empresarios, las empresas y los

agentes econodmicos, asi como en la escasa y descoordinada regulacion legislativa aplicable a esta



institucién dentro del ordenamiento juridico vigente en Venezuela, aunado al limitado estudio de
esta materia a nivel académico, lo que ha traido como consecuencia el desconocimiento
generalizado de la forma adecuada de implementacidn de este mecanismo, viéndose expresado en
un bajo desarrollo de doctrina judicial y administrativa, lo que hace patente la necesidad de analizar

la situacion juridica actual de dicha institucion en el pais.

A través de este Trabajo Especial de Grado, se propone estudiar el concepto del secreto
empresarial, asi como determinar el contexto historico que ha derivado en la situacion actual de
las normas del ordenamiento juridico venezolano sobre la regulacion del mismo, para brindar un
panorama general de la aplicacion o uso de la tutela del secreto empresarial en Venezuela durante

los Ultimos veinte afios.

A partir de la descripcion general de la situacion actual del secreto empresarial en
Venezuela, se estudiaran los elementos generales y fundamentales para comprender el alcance, la
aplicacion y los efectos de su regulacion e implementacion en Venezuela, para lo cual, se
determinard la naturaleza juridica de la institucion y se evaluara la configuracion estructural de la
misma, compuesta por el analisis de sus elementos esenciales, asi como de los requisitos para su
proteccion establecidos en la legislacion de origen nacional e internacional incorporada al
ordenamiento juridico venezolano que ha aplicado a la institucién juridica durante los ultimos
veinte afios, a los fines de identificar los aspectos fundamentales de esta figura y su consagracion

en Venezuela.

El objeto de este Trabajo Especial de Grado es que el referido panorama sirva de base para
la identificacion de los principios rectores de la institucion del secreto empresarial en Venezuela,

como fundamento general de aplicacion e interpretacion normativa aplicable a la situacién actual



de dicha figura juridica de la Propiedad Industrial, asi como de una futura regulacién normativa

especializada en la materia.

Alcance y Delimitacion del Trabajo

En funcion de lo expuesto en el presente Capitulo, en este Trabajo Especial de Grado se
realiza un estudio del “secreto empresarial” como institucion juridica de la Propiedad Industrial
con relevancia para la competencia y desarrollo de actividades de caracter comercial, orientada en
su enfoque principal al ambito del Derecho privado en su esfera mercantil, con lo cual, se excluiran
las consideraciones que puedan relacionarse con la proteccién de informacidon secreta no
empresarial que sea poseida por el Estado o por particulares (personas naturales o juridicas), asi
como cualquier otra informacion de orden no comercial o industrial, que no se encuentre

enmarcada dentro del &mbito privado y mercantil.

No obstante lo anterior, la delimitacion anteriormente mencionada no impedira que, cuando
sea necesario a los fines de dar cumplimiento a los objetivos propuestos en el presente Trabajo
Especial de Grado, se realicen referencias puntuales a la forma de regulacion o consagracién
normativa de la institucion del secreto empresarial a través de normas de caracter laboral,
administrativo y penal, cuando se encuentren directamente o indirectamente relacionadas a la

proteccion de la informacion como bien inmaterial de la Propiedad Intelectual.

En este sentido, también se entender&n excluidos del objeto del presente Trabajo Especial
de Grado el estudio de los mecanismos de proteccidn, limitacion o restriccion a la informacion,
los datos o documentos a través de normas referidas a disciplinas juridicas distintas a la Propiedad
Intelectual, o a las formas de proteccién de secretos derivados de obligaciones profesionales,

siempre que las mismas no se encuentren relacionadas con ésta tltima rama del Derecho.
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De igual forma, este estudio se encontrara circunscrito al andlisis de la figura del secreto
empresarial en el ordenamiento juridico venezolano, en el marco las normas juridicas que han
regulado a esta institucion en la Republica Bolivariana de Venezuela, sin menoscabo de que
puedan realizarse referencias especificas a legislaciones extranjeras relativas a dicha institucion

juridica.
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Capitulo 11
Marco Tebrico
Antecedentes

Uno de los trabajos analizados ha sido el titulado “El Secreto de empresa. Propuesta
juridico normativa para su regulacién y proteccion penal en Venezuela”, Trabajo Especial de
Grado realizado por Matheus Osechas (2014) para optar por el titulo de Especialista en Propiedad
Intelectual, el cual tenia por objeto realizar un analisis critico de la doctrina, jurisprudencia y
legislacion en materia de Propiedad Industrial vigente para el momento de su realizacion, con la
finalidad de determinar la necesidad de reformar la Ley de Propiedad Industrial venezolana
(“LPI”) incorporando en su texto a la institucion del secreto empresarial a través de la proteccion
juridica del Derecho Penal, asi como, proponer un articulado que tipificara y sancionara las

conductas delictivas que pudieran producirse en torno a dicho bien inmaterial.

Mediante el referido Trabajo Especial de Grado, la autora realiza un estudio de las normas
del ordenamiento juridico venezolano relativas a la regulacién del secreto empresarial como
consecuencia de la salida de Venezuela de la Comunidad Andina (“CAN”), la cual contaba con un
régimen comun de Propiedad Industrial dentro del que se encontraban normas relativas al secreto
empresarial como institucion juridica, pero que, ante la denuncia del Acuerdo de Cartagena, se
produjo un retroceso en la aplicacion de la normativa venezolana a la LP1 de 1956. Ante dicha
situacion, concluye la mencionada autora que se ha producido una omisién por parte del legislador
venezolano, lo que ha contribuido a que se produjeran situaciones de transgresion no sancionadas

ni administrativa ni penalmente.
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De igual forma, la autora estudia la naturaleza juridica del secreto empresarial,
determinando que el mismo se constituye en un bien inmaterial que forma parte de la Propiedad
Industrial, cuya proteccion se realiza a través de la reserva de la informaciéon, otorgandole una

ventaja competitiva a su poseedor, mas no un derecho de exclusiva.

En este sentido, a los fines de determinar el bien juridico tutelado a través de la institucion
del secreto empresarial dentro del contexto del Derecho Penal, la autora concluye que, aunque la
obtenciodn ilicita de un secreto empresarial por parte de terceros genera un aprovechamiento del
esfuerzo ajeno, el bien juridico tutelado por la norma es la vulneracion del interés econémico y la
voluntad del poseedor legitimo de mantener la informacion objeto del secreto empresarial bajo
reserva, actividad que propone que sea sancionada a través del Derecho Penal como “Delito de

Violacion del Secreto Empresarial”.

Para la realizacion de dicho Trabajo Especial de Grado, la referida autora realizdé una
investigacion documental, descriptiva, comparativa y critica basada en el estudio, revision y
analisis de bibliografia, doctrina, trabajos previos, normativa nacional e internacional,

jurisprudencia y decisiones judiciales relevantes en la materia.

Este trabajo de investigacion se relaciona con el presente Trabajo Especial de Grado debido
a que constituye un cimiento fundamental para la determinacion de la naturaleza juridica del
secreto empresarial, en conjunto con el bien juridico como objeto central de proteccion normativa
de esta figura en Venezuela, lo cual es presentado mediante el analisis concatenado del contexto
histdrico y situacional de las normas que han aplicado a esta institucion, lo cual resulta relevante
para establecer los elementos fundamentales del secreto empresarial en Venezuela, asi como la

determinacion de la situacion actual del mismo, como objetivos planteados en esta investigacion.
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Otro de los trabajos estudiados corresponde a Font Acufia (2013), quien realizd la Tesis
Doctoral titulada “El régimen juridico del secreto empresarial como obra del ingenio”, en el cual,
luego de un analisis detallado de legislacion y jurisprudencia nacional e internacional, la referida
autora indica las dificultades para la determinacién de una denominacién uniforme en los distintos
paises en los que se presente, dada la heterogeneidad del contenido de la informacién objeto de
proteccion. A pesar de ello, concluye como denominacion adecuada a la realidad tecnologica y

econdmica la referida al “secreto empresarial”.

En este sentido, esta autora propone la distincion o individualizacion de la figura a través
de la pluralidad del tipo de informacion protegida por ella, su forma de proteccion y la forma en
la que se manifiesta la tutela juridica de la misma mediante la disciplina de la competencia desleal,
lo que constituye, ademas, de acuerdo a lo planteado por la referida autora, la determinacion de su
naturaleza juridica como bien inmaterial protegido a traveés de las normas de la Propiedad

Intelectual y, dentro de ella, de la Propiedad Industrial.

Para la referida tesis doctoral, la autora realizé una investigacion de caracter tedrico —

documental, para la cual se valié de mecanismos de investigacion bibliografica.

Dicho trabajo se relaciona con la presente investigacion debido a que sirve de base
fundamental para la determinacion de la definicion de secreto empresarial en el marco de la
“Teoria General del Secreto” propuesta por Riofrio Martinez-Villalba, cuyos esbozos fueron
resumidos por la autora en su tesis doctoral, asi como, representa una fuente para el estudio del
contexto normativo, administrativo y judicial del secreto empresarial como figura juridica en

Venezuela.
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Otro trabajo analizado ha sido “El secreto empresarial: Regulacion de los datos de prueba
en la normativa venezolana”, de Hernandez Salazar (2007) como Trabajo Especial de Grado para
optar por el Titulo de Especialista en Propiedad Intelectual, en el cual se realiza un analisis del
secreto empresarial como bien de la Propiedad Intelectual dentro del cual se encuentran contenidos
los datos de prueba, para lo que realiza un estudio primeramente histérico de la institucién del
secreto empresarial, para luego establecer los elementos que delimitan o distinguen a la figura de

los datos de prueba como categoria especial del secreto empresarial.

Mediante este trabajo de investigacion, el autor define a los datos de prueba como aquel
antecedente que surge como consecuencia o como resultado de los experimentos realizados en el
curso de una investigacion que tiene por objeto demostrar la verdad o falsedad de una hipétesis.
Segun se indica en dicha tesis, los productos e invenciones que surgen como consecuencia de la
realizacion de una investigacion, y de los diversos experimentos ejecutados en virtud de ella, no
son el Unico resultado de la misma, sino que, ademas, en torno a cada una de las actividades que
orientan a la investigacion se producen datos que cuentan con un valor econémico relevante

derivado de la inversion de tiempo y dinero que emplean los investigadores en obtenerlos.

Asi, segun indica Hernandez Salazar, los datos derivados de las pruebas, experimentos e
investigaciones tienen un doble valor: para el investigador, por un lado, en tanto serviran de base
para el solicitante de proteccion a través del sistema de patentes, en caso de obtenerse una
invencion patentable de ella, por lo cual, hasta que no se produzca el otorgamiento de la misma
requiere de su mantenimiento bajo confidencialidad o reserva a los fines de que terceros que no
han invertido o aportado tiempo para ello puedan aprovecharse de ella, asi como, por otro lado,
cuenta con un valor informativo de interés para el Estado, el cual desea incentivar que sean

realizadas mas investigaciones.
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De igual forma, este autor analiza la naturaleza juridica de los datos de prueba, tomando en
consideracién las corrientes que se han pronunciado sobre este tema. En este sentido, se plantea la
postura que propugna a los datos de prueba como elementos contenidos dentro de la institucion
del secreto empresarial, protegido a través de las normas de competencia desleal, v,
contrariamente, la postura que considera que dichos datos de prueba deben ser protegidos mediante

el otorgamiento de un derecho de exclusiva.

Sobre este aspecto, concluye el autor Hernandez Salazar que, aunque los datos de prueba
se podrian encontrar protegidos a través de las normas de competencia desleal, la proteccion a
través de este mecanismo no resulta suficiente para los supuestos conflictivos que se producen con
relacion a dichos datos, con lo cual, pese a que considera que no constituyen una nueva categoria
de Propiedad Intelectual, deberia ampliarse la proteccién de los datos de prueba mediante el
establecimiento de normas que fijen plazos de proteccion y que sean aplicados por las autoridades

sanitarias venezolanas.

Esta investigacion, fundada en el estudio bibliografico de la materia, encuentra sus puntos
de conexion con el presente Trabajo Especial de Grado en la definicion y estudio historico de la
figura del secreto empresarial, como punto de partida para la determinacion de los extremos
actuales de la figura y su distincion con otras figuras analogas o contenidas en ésta, asi como
también desarrolla las corrientes que se han pronunciado sobre la naturaleza juridica de los datos
de pruebay su consideracion con relacion al secreto empresarial y la proteccion otorgada mediante

la competencia desleal.

Otro trabajo corresponde a Diaz Manriquez (2006), con el Trabajo Especial de Grado para
optar por el Titulo de Especialista en Propiedad Intelectual, la cual se encuentra titulada “Patentes,

secretos empresariales y registros sanitarios de productos farmacéuticos en Venezuela. Propuesta
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para una Coordinacion Interinstitucional”, mediante el cual la referida autora realizé un analisis
detallado de la posicidn de los datos de prueba y los registros sanitarios de productos farmacéuticos
en Venezuela, deslindado dichas figuras de la Propiedad Intelectual de las patentes otorgadas por
el Estado por la creacidn de una determinada invencion, para lo cual, procedié a analizar la figura
del secreto empresarial como bien inmaterial de contenido econdémico, protegido a través de la

Propiedad Intelectual y dentro del cual se incorporan los datos de prueba.

Este trabajo de investigacion se encuentra relacionado con el presente Trabajo Especial de
Grado dado que se realiza el analisis de la proteccion del secreto empresarial, y en consecuencia
de los datos de prueba contenidos dentro de esta figura, desde una perspectiva de la competencia
desleal, exponiendo, ademas, las principales probleméticas de la proteccién de dichos bienes
intangibles en el marco de la regulacion venezolana vigente al momento de su realizacion, asi
como en el marco de la integracién del pais en la CAN, lo que resulta relevante para el estudio de
la normativa que ha aplicado a la institucion del secreto empresarial durante los Gltimos veinte

afios, espacio temporal de estudio de este Trabajo Especial de Grado.

Bases Tedricas

Nociones Generales sobre la Propiedad Intelectual

En la realidad existen diversas “cosas” de las cuales se sirve el hombre para satisfacer sus
requerimientos y necesidades. Bernard Mainar (2013) define el término “cosa” como aquella
“entidad objetiva del mundo exterior sobre la cual pueden recaer derechos” (p. 239), sin embargo,
sefiala que, dentro de los derechos patrimoniales, al momento de realizar el estudio de estas
entidades en el ambito juridico, la cantidad de objetos existentes en la realidad que pueden

encuadrar dentro del concepto de “cosa” se ven limitados, debido a que se requiere de que los
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mismos cuenten con elementos propios de individualidad y valor econdémico para que sea necesaria

su regulacién a través del Derecho (Bernard Mainar, 2013).

Es por esta razdn que cuando una “cosa” cuenta con los elementos anteriormente
identificados y se constituye en el objeto de una situacion cuyos efectos tienen importancia para
la sociedad, adquiere relevancia para el Derecho y se convierte en un bien sujeto a la proteccién o

tutela del ordenamiento juridico.

Con la finalidad de organizar y garantizar el goce y disfrute de los bienes por parte de los
individuos y la sociedad, el Derecho ha creado un régimen de regulacion que determina la forma

de aprehensién o apropiacion de dichos bienes, el cual se denomina: derecho de propiedad.

En este sentido, a traves del derecho de propiedad se formul6 un régimen juridico que
pretende establecer los parametros de interaccidn directa que tiene una persona con respecto a los
bienes aprehendidos o de los cuales se ha apropiado, asi como también se regula la relacion
indirecta que podrian tener los terceros con respecto a la cosa aprehendida y la persona que se ha

apropiado de ella.

En el Derecho Civil se ha clasificado a las cosas objeto de tutela juridica de acuerdo a sus
caracteristicas fisicas y juridicas distinguiendo entre los bienes corporales e incorporales, siendo
los primeros aquellos que pueden ser percibidos a traves de los sentidos como consecuencia de su
tangibilidad (Bernard Mainar, 2013), y los segundos, “las cosas que tienen una entidad intelectual,

o0 de otra forma expresado, las que son intelectualmente perceptibles” (Kummerow, 2002, p. 35).

A pesar de lo anterior, el régimen juridico clasico de propiedad derivado del Derecho
Romano, principalmente orientado a la regulacion de la relacion del derecho real relativo a bienes

corporales, susceptibles de aprehension o apropiacion fisica, resultaba insuficiente para la
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definicion y regulacion de las creaciones del intelecto como bienes incorporales, que cuentan con
valor patrimonial y relevancia social, los cuales requieren de una proteccion juridica diferenciada

debido a las caracteristicas especiales que identifican a este tipo de bienes (Moron Lerma, 2001).

Los Bienes Inmateriales

Los bienes incorporeos e intangibles son denominados “bienes inmateriales”, forma en la
que nos referiremos a ellos durante el desarrollo del presente Trabajo Especial de Grado, los cuales
han sido definidos por la doctrina autoral de forma descriptiva, resaltando las caracteristicas
distintivas que dan forma a su naturaleza juridica. En este sentido, autores como Massaguer

Fuentes (citado por Mor6n Lerma, 2001) han conceptualizado a los bienes inmateriales como:

Ciertas creaciones del espiritu humano no perceptibles por los sentidos que, a través de los
medios adecuados, se hacen perceptibles y utilizables en las relaciones socio-econémicas
y que, por su gran importancia economico-social y por su particular naturaleza fisica, el

ordenamiento juridico tutela a través de un especial sistema de proteccién juridica (p. 112).

Por otro lado, otros autores como Ferndndez-No6voa (2001), han definido a los bienes

inmateriales como:

Un bien que no tiene una existencia sensible, sino que, por el contrario, necesita
materializarse en cosas tangibles (corpus mechanichum) para ser percibido por los
sentidos, siendo, ademas, susceptible de ser reproducido ilimitadamente y de modo

simultaneo en diversos lugares (p. 25).

A partir de lo anterior, puede identificarse que los bienes inmateriales cuentan con las

siguientes notas distintivas que los diferencian de los bienes corporales:

19



La Exteriorizacion como Requisito para su Individualizacion

Los bienes inmateriales requieren de una exteriorizacion a través de medios que permitan
su percepcion por los sentidos, con la finalidad de lograr la individualizacion necesaria para su
conversion en un objeto tutelado por el ordenamiento juridico (Morén Lerma, 2001).

La exteriorizacion del bien inmaterial podria implicar su incorporacion en soportes fisicos
0 materiales (Corpus Mysticum), sin embargo, esto no generara la confusion del bien inmaterial
con el soporte en el que se encuentre. Por ello, la apropiacion del soporte material que contenga el
bien inmaterial no implicara la consecuente apropiacion del referido bien inmaterial (Corpus
Mechanicum) (Ronddn de Sansd, 1995).

La Repetibilidad y Circulacion

Los bienes inmateriales son susceptibles a ser ilimitadamente repetidos una vez
exteriorizados, pudiendo ser circulados facilmente y de manera indefinida a través de cualquier

medio material en el que pueda verse plasmado dicho bien (Moron Lerma, 2001).

La Ubicuidad de los Bienes Inmateriales

El bien inmaterial cuenta con la cualidad de la ubicuidad, por lo que, puede ser poseido y
utilizado simultdneamente por diversos sujetos, incluso si estos no se encuentran en el mismo
espacio fisico o temporal, y sin que ello afecte a la composicion del bien inmaterial, siendo que su
uso o disfrute solo podria verse limitado por las caracteristicas propias de los soportes materiales

en los que se encuentre incorporado dicho bien inmaterial (Moron Lerma, 2001).

Es por esta razon que, el uso o goce de los bienes inmateriales por un conjunto ilimitado
de personas de forma simultanea, lejos de deteriorarlos o agotarlos, podria “enriquecer|[los]

aumentando el valor espiritual que poseen y su actitud de estimular nuevas actividades creadoras”
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(Rondon de Sanso, 1995, p. 20), lo que establece a su vez la importancia social que tienen los
bienes inmateriales para el desarrollo de las ideas que derivan en creaciones del espiritu o en

soluciones técnicas especificas a problemas del hombre, estimulando el avance y la innovacion.
Caréacter Patrimonial

Cuenta con un valor econémico o patrimonial propio, por lo que, puede ser objeto de trafico

juridico (Morén Lerma, 2001).

Las caracteristicas propias de los bienes inmateriales que son producto de la actividad
creadora del intelecto humano, hacen que la aplicacion de la regulacion juridica formulada para

bienes corporales o tangibles (los cuales pueden ser objeto de apropiacion fisica) sea inadecuada.

El reconocimiento de esta situacion, asi como de la importancia econémica y social de los
bienes inmateriales como herramientas de fomento para la creacion de conocimiento y cultura
generd la necesidad de establecer un régimen legal especial aplicable a dichos bienes inmateriales,

al cual se le denomind “Propiedad Intelectual”.
La Propiedad Intelectual

La Propiedad Intelectual se define como “el marco de diferentes sistemas normativos que
tienen por objeto la proteccion de bienes inmateriales, de naturaleza intelectual, asi como de sus
actividades afines o conexas” (Antequera Parilli, 2000, p. 3), dentro del cual se encuentra
englobada la tutela de bienes inmateriales de diversa indole, los cuales pudieran tener un caracter
industrial, técnico, artistico o literario (Antequera Parilli, 2001), pero que, tienen en comun ser el

resultado de una actividad o esfuerzo intelectual realizado por el ser humano.

1 Como consecuencia del avance de la tecnologia, el propio concepto de creatividad se ha visto discutido, sometiendo
a revision las bases sobre las que se sustenta la Propiedad Intelectual. Es por esta razon que, actualmente, se ha
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Debido a que estos bienes inmateriales cuentan con caracteristicas diversas, los mismos
son agrupados por la doctrina en dos sistemas de proteccién principales: por un lado, el Derecho
de Autor y los Derechos Conexos, y, por el otro, la Propiedad Industrial. Segun sefiala Antequera
Parilli (2001), esta distincion obedece a la clasificacion bipartita de los derechos de Propiedad

Intelectual, que, entre otras corrientes doctrinarias, los definen en los siguientes términos:

El Derecho de Autor y los Derechos Conexos

El Derecho de Autor es la rama de la Propiedad Intelectual mediante la cual se protege a
las creaciones intelectuales originales -resultantes de la produccion creativa- que se encuentran
expresadas en obras literarias, artisticas, cientificas y musicales, por el cual se reconocen al autor
de las referidas obras derechos de exclusiva que son oponibles frente a todos (erga omnes)
(Lipszyc, 2017). Dentro de esta categoria también se incluye la proteccion de los derechos sobre
las interpretaciones, ejecuciones y producciones que se realizan sobre las obras protegidas a través
de Derecho de Autor, reconocidas como “Derechos Conexos” (Rangel Ortiz, 2011), al constituir
prestaciones o actividades relacionadas con estos Derechos de Autor tutelados por el ordenamiento
juridico.

En la mayoria de las legislaciones, la ley reconoce a los autores la proteccion de las obras
con la sola creacion de las mismas (Lipszyc, 2017), por lo cual, no se requiere del cumplimiento
de formalidad alguna para que el autor goce de los derechos de exclusiva otorgados por este

sistema normativo de tutela de bienes inmateriales.

debatido la posibilidad de que puedan generarse bienes inmateriales protegidos a través de la Propiedad Intelectual
como consecuencia de un proceso de creacion derivados de mecanismos artificiales y algoritmos, distintos a la
actividad propia o directa del hombre.
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En el caso del Derecho de Autor, la proteccion se encuentra dirigida a la forma de expresion
original de una determinada idea, y no a la idea en si, la cual, en principio, estara orientada a un
uso o goce de caracter intelectual o espiritual, sin menoscabo de que puedan ser utilizadas para

darle solucion a problemas técnicos (Antequera Parilli, 1998).

La Propiedad Industrial

La Propiedad Industrial es la rama de la Propiedad Intelectual que comporta “una categoria
especial de propiedad que comprende un conjunto de derechos sobre bienes inmateriales de
naturaleza industrial y comercial” (Bianchi Pérez, 2002, p. 132). Con lo cual, la Propiedad
Industrial se concibe como una disciplina juridica cuyos objetos de proteccidn se encuentran
caracterizados por ser bienes inmateriales destinados a una aplicacion de caracter industrial o que
seran dirigidos a una actividad comercial, siendo el espacio natural en el que esta se desarrolla el

mercado.

Como ocurre con las demas disciplinas e instituciones juridicas, la Propiedad Industrial
cuenta con un conjunto de principios generales que orientan su aplicacion y describen los

fundamentos sobre los que se asienta dicha figura, dentro de los cuales se encuentran:

El Principio de Exclusividad

Los derechos de Propiedad Industrial otorgan a los titulares un privilegio que cuenta con
una doble vertiente: por un lado, le permiten explotar el bien inmaterial amparado, y, por el otro,
le permiten oponerse o excluir a los terceros que, sin su consentimiento, deseen explotar, usar o
gozar del referido bien inmaterial sobre el cual se concede el titulo y se otorga la proteccion

(Carrillo Ballesteros y Morales Casas, 1973).
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Asi, la exclusividad permite reconocer a las personas que han empleado un esfuerzo
intelectual o inventivo que deriva en una forma de solucion técnica o en un bien inmaterial
destinado a la industria o al comercio, a percibir los rendimientos derivados de dicha creacion,
resultando, por tanto, en un estimulo al desarrollo de elementos destinados a su introduccién para

el funcionamiento del mercado.

El reconocimiento del derecho exclusion sobre los bienes inmateriales objeto de proteccion
en los derechos de Propiedad Industrial (ius prohibendi) es lo que le da el valor econdémico a dicho
bien, dado que, con respecto a este, producird una suspension de los efectos de concurrencia de los
competidores o de los terceros, es decir, la suspension de la posibilidad de participar de forma
simultanea con el titular de los derechos de Propiedad Industrial en el mercado a través de la
explotacion, uso o goce por parte de dichos terceros, sobre el mismo bien inmaterial protegido
(Ronddn de Sanso6, 1995). De esta forma, la suspension de los efectos concurrenciales generara la

escasez que le otorgard mayor valor econdmico al referido bien.

Con lo cual, la suspension de los efectos de la concurrencia de los competidores sobre
dicho bien, le permitiran al titular de los derechos controlar que las caracteristicas propias de los
bienes inmateriales -como su facil repetibilidad, circulacion y ubicuidad- no puedan ser utilizadas
por los terceros para burlar los intereses y derechos legitimos del titular que, en caso de ser
infringidos, lo dotaran de las acciones legales que permitan excluir a dichos los terceros u obtener

las indemnizaciones necesarias, segun sea el caso.
El Principio de la Intervencion del Estado
El reconocimiento de derechos de exclusion, asi como sus efectos dentro de la competencia

y el desarrollo del mercado, concatenado con la importancia del desarrollo de soluciones técnicas
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y mecanismos que faciliten la provision de bienes y servicios en el mercado, hacen que sea
necesaria la participaciéon del Estado en el otorgamiento y reconocimiento de los derechos de
Propiedad Industrial, lo que puede verse realizado a través de actividades propias de registro y
otorgamiento de los titulos administrativos (por ejemplo, registros de marcas o patentes de
invencién) que permitan la constitucion de dichos derechos -a diferencia de lo que ocurre con los
Derechos de Autor y los Derechos Conexos, los cuales no requieren del cumplimiento de

formalidades una vez creados- con la finalidad de obtener proteccion por el ordenamiento juridico.

En este sentido, la relevancia social de las innovaciones e invenciones, asi como su efecto
en la forma de interaccion en el mercado y la competencia, hacen del otorgamiento de proteccion
a los bienes inmateriales protegidos a través de la Propiedad Industrial, parte de las materias que
deben ser consideradas por el Estado para la formulacion de politicas publicas que estén orientadas
al desarrollo técnico e industrial a través del comercio (Carrillo Ballesteros y Morales Casas,

1973).

El Principio de Publicidad

A cambio de los derechos de exclusividad otorgados por el Estado a los titulares de
derechos en reconocimiento a la actividad intelectual realizada, la cual, ademaés, permite el
fomento de nuevas creaciones que redundan en beneficios para la sociedad, se establece como
principio general la divulgacion de la informacion sobre el bien inmaterial correspondiente como
un intercambio realizado entre quien haya desarrollado la actividad de investigacion y creacion,
por un lado, y, el Estado y la sociedad, quienes requieren de la informacidn necesaria y reconocen
la concesion de un titulo que otorga los derechos de exclusiva sobre el bien inmaterial
correspondiente, encontrando su mayor expresion en el otorgamiento de titulos y derechos sobre

soluciones técnicas.
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Igualmente, al existir sobre los bienes protegidos a través de la Propiedad Industrial el
requisito de cumplimiento de formalidades para la obtencion de titulos administrativos que
permitan la constitucion de derechos, se hace necesaria la divulgacion de registros publicos que
hagan a de conocimiento de los terceros que un solicitante pretende obtener derechos de exclusiva
sobre el referido bien inmaterial, lo que supone la puesta en funcionamiento de actividades del
Estado que permitan el desarrollo de procesos necesarios para que los terceros puedan
pronunciarse sobre dicha solicitud y, en caso de no recibirse o no proceder objeciones validas al
respecto, finalmente otorgar el titulo correspondiente que haga nacer el derecho de Propiedad
Industrial sobre el bien inmaterial correspondiente, como seran identificados seguidamente, al

describir el contenido de la Propiedad Industrial como disciplina.

El Principio de Temporalidad

Las posiciones privilegiadas que se reconocen a través de la Propiedad Industrial no tienen
un caracter perpetuo, como ocurre con la propiedad en su acepcion civilista (Carrillo Ballesteros
y Morales Casas, 1973), por el contrario, se reconoce el otorgamiento de titulos que tienen caracter
temporal, por lo que, estos solo seran validos mientras permanezca en vigencia el periodo de

proteccion establecido en la legislacion correspondiente o, segun sea el caso, de su renovacion.

La determinacion del tiempo de proteccion serd definido conforme a la naturaleza de cada
uno de los elementos que componen el contenido de la Propiedad Industrial, siendo que, por
ejemplo, aunque en el caso de los derechos sobre marcas es posible alcanzar una proteccion
prolongada en el tiempo a través de las sucesivas renovaciones de la misma, las patentes sobre
invenciones solo podran ser concedidas por un periodo especifico, que, una vez vencido, hara que

la informacion sobre la invencion objeto de dicha proteccion entre en el dominio publico y pueda
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ser utilizada libremente por terceros sin requerir del consentimiento de quien ostentaba la posicién

de titular de la patente.

El Principio de Territorialidad

El titular de los derechos de Propiedad Industrial gozara de la proteccion que deriva de las
mismas unicamente dentro del pais o region dentro de las cuales dichos derechos hayan sido
otorgados, por lo que, en principio, la proteccién reconocida en un Estado, no implicara el
reconocimiento de la misma en otro. De igual manera, los procedimientos y formalidades que
deban ser cumplidas para la concesion del titulo correspondiente dependeran de la legislacion

interna de cada uno de los Estados en los que se invoque la misma.

Los principios generales que informan a la Propiedad Industrial como disciplina juridica,
como todo principio, aplican y describen de forma genérica y amplia a los elementos o bienes
juridicos que la componen y que resultan en su objeto especifico de proteccion, sin embargo, los
mismos pueden encontrar excepciones o limitaciones especiales y expresas que alteren dicha

consagracion.

El contenido de la Propiedad Industrial ha sido determinado a través de los tratados
internacionales que establecen al sistema internacional en esta materia. En este sentido, el
Convenio de la Unién de Paris (“CUP”), en su articulo 1 (2) establece que la proteccién brindada

por esta disciplina juridica se encuentra integrada por:

Las patentes de invencion, los modelos de utilidad, los dibujos 0 modelos industriales, las
marcas de fabrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las
indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, asi como la represion de la

competencia desleal.
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Como ha indicado Antequera Parilli (2001), la “represion de la competencia desleal”
establecida por el CUP como parte de la Propiedad Industrial, a diferencia de lo que ocurre con los
demas derechos protegidos por ella, no supone el otorgamiento de derechos exclusivos,
limitdndose a establecer un conjunto de sanciones a aquellos actos que sean considerados
contrarios a los “usos honrados” dentro del ejercicio de actividades competitivas industriales o

comerciales.

Esta consagracion del contenido de la Propiedad Industrial ha evolucionado con el paso de
los afios y como consecuencia del desarrollo de la tecnologia, los mercados de bienes y servicios
en el mundo, junto a las interacciones entre competidores. En este sentido, Massaguer Fuentes
(citado por Matheus Osechas, 2014) ha definido a esta categoria de la Propiedad Intelectual como

aquella que:

Comprende la proteccion de creaciones del espiritu humano y resultados de inversiones de
muy distinta naturaleza. En su formulacién mas clasica, la propiedad industrial tiene por
objeto la proteccion de las patentes, las marcas de fabrica y de comercio, los modelos y los
dibujos industriales, las indicaciones de procedencia y la represion de la competencia
desleal. Con el paso del tiempo, esta enumeracion se ha visto enriquecida con modelos de
utilidad, topografias de productos semiconductores, obtenciones vegetales e incluso

secretos empresariales (p. 70).

Asi, en desarrollo de lo dispuesto en el CUP como marco internacional de la proteccion en
materia de Propiedad Industrial, el articulo 1 (2) del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos
de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (“ADPIC”) establece que “la expresion
“propiedad intelectual” abarca todas las categorias de propiedad intelectual que son objeto de las

secciones 1 a 7 de la Parte 11, es decir:
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1. Derecho de autor y Derechos conexos (articulo 9 al 14).

2. Marcas de fabrica o de comercio (articulo 15 al 21).

3. Indicaciones geograficas (articulo 22 al 24).

4. Dibujos y modelos industriales (articulo 25 al 26).

5. Patentes (articulos 27 al 34).

6. Esquemas de trazado (topografias) de los circuitos integrados (articulos 35 al 38).
7. Proteccion de la informacién no divulgada (articulo 39).

Es en esta Ultima seccidn en donde de forma expresa se consagra la proteccion internacional
y la determinacion del estandar minimo de proteccidén del secreto empresarial dentro de la
Propiedad Industrial (W. Olivero, comunicacion personal, 6 de julio de 2021), siendo expuesta a
través de la calificacion de “informacién no divulgada”, y cuyo método de proteccion se encuentra
orientado a, como es indicado por el CUP, sancionar las conductas realizadas por terceros para la

3

obtencion de informacion reservada a través de medios contrarios a los “usos comerciales
honestos” (articulo 39 (2) del ADPIC), siempre que dicha informacion permaneciera bajo reserva,
contara con valor comercial y su poseedor hubiese efectuado medidas razonables de proteccion

para mantenerla secreta.

La proteccion del secreto empresarial como institucion de la Propiedad Industrial y su
aplicacion en Venezuela dentro del marco del régimen normativo vigente sera el objeto de estudio

del presente Trabajo Especial de Grado, como se desarrolla seguidamente.

El Secreto como Institucion Juridica. La Nocion de “Secreto” en el Derecho
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El Diccionario de la Real Academia Espafiola define la palabra “secreto” como aquella
“cosa que cuidadosamente se mantiene reservada y oculta”, asi como también se relaciona con
aquello que esta bajo “reserva, sigilo”, y, con aquel “conocimiento que exclusivamente alguien
posee de la virtud o propiedades de una cosa o de un procedimiento Util en medicina o en otra

ciencia, arte u oficio” (Real Academia Espafiola, 2021, p. s/n).

En consecuencia, a partir de la definicion extrajuridica realizada por la Real Academia
Espafiola, se puede establecer que, en general, un secreto es aquella informacién o conocimiento,
que versa sobre cualquier arte, ciencia u oficio, y que se encuentra bajo el sigilo o la reserva de la
persona que lo posee. Asi, partiendo de dicha definicién, se puede determinar que lo que define el
caracter “secreto” de una informacion no es el contenido de la misma o la materia de la que trate,
sino el esfuerzo que su poseedor realiza para mantenerla oculta de terceros, aunque esto, se debe

destacar, pueda verse matizado en algunos campos como el Derecho.

La doctrina ha desarrollado diversas clasificaciones de la nocion de “secreto”, dentro de
las que se pueden destacar, primero, la distincion entre el “secreto natural”, el “secreto prometido”
y el “secreto confiado o encomendado”; y, segundo, la clasificacion que diferencia a los secretos
por grados, enumerandolos desde los “secretos de primer grado” hasta los “secretos de enésimo

grado”.

Como primera clasificacion a ser considerada, la doctrina ha calificado a los secretos como

“naturales”, “prometidos” y “confiados 0 encomendados”.

El “secreto natural” es aquel que es conocido de manera fortuita y que no ha implicado la
promesa de mantenerlo bajo reserva que, sin embargo, de ser revelado podria generar un perjuicio

a terceros (Font Acufia, 2013). En este caso, aunque no existe obligacion de mantener bajo reserva
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la informacion obtenida, el receptor la mantiene oculta en consideracion a los dafios que podria

producir a terceros su develacion.

El “secreto prometido”, por otra parte, se refiere a aquel conocimiento obtenido por
casualidad, o por cualquier otro medio, sobre el cual recae el compromiso de mantenerlo en
secreto, con lo cual, en éste, el receptor se compromete voluntariamente a mantenerlo reservado
(Font Acufia, 2013). Por lo que, en este caso, la calificacion del secreto como “prometido” no sera
dado por la forma en la que ha sido obtenido, sino por existir una promesa de mantener el mismo

bajo confidencialidad por parte del receptor de la informacion objeto de reserva.

Y, como ultimo elemento de esta clasificacion, el “secreto confiado o encomendado” se
refiere a aquel conocimiento que es comunicado bajo expresa o tacita indicacion de que se
mantenga su confidencialidad, con lo cual, el receptor se comprometera a guardarlo (Font Acufia,

2013).

Dentro de esta ultima clasificacion, la doctrina distingue entre el secreto “profesional” y el
“meramente confidencial”, siendo el primero aquel que es comunicado a una persona en virtud de
su profesion u oficio con la intencion de recibir consejos u orientaciones de una persona
considerada como competente y capaz para ello, por lo que, al encontrarse sustentado en la
confianza depositada en la persona receptora, la obligacion de guardar secreto es mas rigurosa
(Font Acufia, 2013), lo que tendria como consecuencia que, su incumplimiento podria ser

sancionado a través de medios mas gravosos.

Por el contrario, en el secreto “meramente confidencial”’, la comunicacién de la
informacion bajo secreto es realizada a cualquier persona, con independencia de su profesion, por

la que el receptor no se encontrara obligado a suministrar consejos, opiniones o recomendaciones,
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en cuyo caso, se mantendra la obligacion de mantener la reserva de la informacion recibida (Font

Acufia, 2013), pero con menor rigidez a la impuesta con relacion al secreto “profesional”.

Por Gltimo, se encuentra la clasificacion que distingue entre los secretos segun la cantidad
de poseedores que se encuentren en la cadena de comunicacion del mismo. En este sentido, segin
el orden en el que sean adquiridos los secretos se considerara que existe un “secreto de primer
grado”, considerado como la fuente o primer poseedor; seguido por un “secreto de segundo grado”,
el cual serd ostentado por el confidente de la fuente; y asi sucesivamente nombrados, hasta alcanzar

el “secreto enésimo” (Riofrio Martinez-Villalba, 2015).

En este sentido, es relevante establecer que esta clasificacion permite determinar como idea
fundamental que un secreto puede ser compartido por varias personas, las cuales se van a encontrar
a lo largo de la cadena de comunicacion anteriormente indicada, sin embargo, mientras el mismo

no sea divulgado conservara su caracter de secreto.

Asi, se observa que, de acuerdo a los criterios identificados?, la doctrina ha clasificado a
los distintos tipos de “secreto” (i) conforme a la forma en la que han sido adquiridos (secreto
natural, secreto prometido y secreto confiado 0 encomendado) y, (ii) segun el alcance que el mismo
haya tenido o la cantidad de personas que lo conozcan (secretos de primer grado, secretos de

segundo grado, hasta alcanzar el secreto de enésimo grado).

En el Derecho la definicion del “secreto” no ha sido pacifica ni uniforme. Algunos autores

han indicado que la acepcion vulgar o comun de la palabra “secreto” presenta una claridad de la

2as clasificaciones desarrolladas en el presente Capitulo con relacion al concepto de “secreto” no agotan ni pretenden
agotar la descripcion del estudio y desarrollo autoral en esta materia. Para la revision de un esquema general de la
clasificacion de los secretos consultar: Riofrio Martinez-Villalba, J. (2015). El derecho al secreto y la teoria del cono.
Derecom (No. 19, Septiembre 2015 - Febrero 2016) 137-163.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5277664.
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que carece en el ambito juridico, siendo que, para el primero basta con la calificacion de
informacion “reservada” y “oculta” otorgada por el Diccionario de la Real Academia Espafiola,
que en el campo del Derecho resulta insuficiente dada la relevancia que tienen en este el analisis
del interés y el caracter de detentador o poseedor que tenga cada persona con relacion al secreto

correspondiente (Quintano Ripoles citado por Dominguez Guillén, 2002).

Siendo entonces necesario para el Derecho, ademas del carécter de oculto y reservado que
de forma diafana identifica la definicion comun de “secreto”, la existencia de un interés legitimo
para la proteccion de la informacion que es objeto de dicho secreto, habra conocimientos o
informaciones calificadas comdnmente como tal que no seran relevantes para el Derecho y, por

ende, se veran excluidas de la proteccion que otorgue el ordenamiento juridico.

De igual forma, al momento de estudiar el concepto de “secreto” en el Derecho, es comtn
que puedan asociarsele otros conceptos, dentro de los que se encuentran el derecho a la intimidad,
el derecho al honor, el derecho a la privacidad, la inviolabilidad de las comunicaciones, la
confidencialidad, los secretos profesionales, los secretos empresariales, el secreto bancario, los
secretos de Estado, la proteccion de los datos personales, los deberes de reserva de los funcionarios
publicos, entre muchos otros que, algunos vinculados con aspectos de Derecho Privado y otros
vinculados con Derecho Pablico, tienen en comun la proteccion o mantenimiento de informacion

bajo reserva.

La amplia variedad de conocimientos ¢ informaciones que podrian ser objeto de “secreto”
y encontrarse tuteladas a través del ordenamiento juridico genero la necesidad del estudio de la

naturaleza juridica del secreto, asi como de su funcionamiento dentro del Derecho.

Teoria General del “Secreto”
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Riofrio Martinez-Villalba (citado por Font Acufia, 2013) plantea como criterios basicos
para el establecimiento de una teoria general aplicable al “secreto” como institucion juridica, su
concepcidn a través de una doble vertiente: (i) el secreto como derecho, y (ii) el secreto como

obligacion.

A los fines de determinar a través de qué mecanismo o vertiente se presenta el “secreto”
con relacion a una relacion juridica especifica, serd necesario analizar la legitimidad o no del
interés en mantener la informacion oculta o bajo reserva, asi como, la posicion de los sujetos o
poseedores de la informacidn con relacion a aquellas personas a las que dicho secreto es confiado

(Riofrio Martinez-Villalba, 2015).

El Secreto como Derecho

Interés Legitimo Protegido en el Derecho al Secreto

El ordenamiento juridico puede reconocer a los poseedores o conocedores de la
informacion el derecho a mantenerla bajo reserva, sin embargo, para ello, sera necesario que
interés perseguido en la conservacion de la informacion oculta sea legitimo para el ordenamiento
juridico.

En este sentido, la doctrina ha reconocido la necesidad de que exista una intencion o
voluntariedad por parte del poseedor de la informacion en mantener la misma bajo reserva, el cual,
para ser objeto de proteccion legal, ademas, debe ser poseida sin vicios, bajo un interés serio, actual

0 potencial de conservar el caracter oculto de la informacion poseida (Font Acufia, 2013).

Es por esta razén que, cuando no existe interés en mantener reservada la informacion, o
cuando ese interés se encuentra de alguna manera viciado, no es real o serio, ni actual o potencial,
o de alguna manera se hace injustificada su proteccion, dicho interés deja de ser legitimo y, en
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consecuencia, debera ser revelado o encontrarse prohibido su ocultamiento (Riofrio Martinez-
Villalba, 2015), con lo cual, en estos supuestos, no es posible reconocer que el poseedor pueda

ostentar el derecho a mantener la informacidn bajo reserva.

Fundamento del Derecho al Secreto

De acuerdo a lo planteado por Riofrio Martinez-Villalba (citado por Font Acufia, 2013), el
secreto se fundamenta en la voluntad del hombre en poseer pacificamente informaciones o
conocimientos, evitando que otras personas puedan tener acceso a ello, sin ser perturbado
violentamente en dicha posesion. Ahora bien, la posesion de dicha informacion, en modo alguno
puede resultar contraria o violatoria de los terceros que evidencien un mejor derecho reconocido

por el ordenamiento juridico.

La posibilidad que tiene el hombre de extraer ciertas informaciones del conocimiento
publico, segun sefiala el referido autor, encuentran su principal pilar en el derecho a la privacidad,
el cual actda (i) como fundamento primero, es decir, como elemento basico y necesario para que
pueda existir un derecho a guardar secreto, y, (ii) como fundamento minimo no exclusivo, es decir,
que a pesar de ser primordial para su consagracion, ademas, podria involucrar otros derechos
protegidos que podrian justificar su proteccion a través de multiples ramas del Derecho que
incluyen, pero no se limitan al Derecho Civil, el Derecho Administrativo y al Derecho Penal (Font

Acufa, 2013).

Esta explicacion parece encontrar mayor sujecion a los criterios derivados del Derecho

Privado, y al individuo como sujeto, que, a los referidos al Derecho Publico.

Contenido del Derecho al Secreto
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El derecho al secreto, en forma general, podria ser protegido a través de dos mecanismos
distintos, en funcién de si la informacion ha sido transmitida a terceros bajo condicién de reserva,

o si la misma permanece solo en poder de la persona que licitamente la ha descubierto u obtenido.

Asi, en un primer supuesto, mientras la informacion no sea comunicada, manteniendo el
control de ella el poseedor o conocedor primigenio, éste tendrd el derecho a mantener dicha
informacion en secreto y a no ser perturbado en dicha posesion por terceros (Font Acufia, 2013),
siempre que, como se ha indicado previamente, se cumpla con los criterios de legitimidad para que

el ordenamiento juridico otorgue la tutela requerida.

En el segundo supuesto, una vez que la informacion es transmitida bajo deber de reserva,
éste genera derechos personales entre la fuente y los receptores de la informacion, teniendo estos

ultimos la obligacion de no revelar lo que les ha sido comunicado (Font Acufa, 2013).
El Secreto como Obligacién
Contenido de la Obligacion

De acuerdo a la tesis expuesta, la relacion obligacional surgida con relacion al “secreto”

presenta dos vertientes: (i) la obligacion general y (ii) la obligacion personal (Font Acuria, 2013).

En este sentido, la obligacion general tiene lugar con relacion a aquella informacion que
no ha sido revelada por su poseedor, con lo cual, todas las demas personas -es decir, los terceros-
tendréan el deber de no acceder a dicha informacion sin contar con el consentimiento del referido
poseedor, lo que se encuentra fundamentado en la obligacion de respeto al derecho de intimidad,

el honor, el libre desarrollo de la personalidad, entre otros (Font Acufia, 2013).
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Por otro lado, se encuentra la obligacion personal de secreto, la cual nace frente a una
persona determinada quien accedié de forma licita o ilicita a la informacién reservada por el
poseedor primigenio. En el primer caso, el receptor de la informacion debera mantener la
confidencialidad de la informacion recibida, y, en el segundo caso, el hecho de haber adquirido la
informacion a través de medios contrarios a la ley y sin autorizacion del poseedor primigenio puede
generar responsabilidad, aunque la misma no haya sido revelada por el receptor de la misma (Font

Acuiia, 2013).

En este caso, a traves de la verificacion de los hechos que desencadenan el nacimiento de
la obligacién personal, se produce la concrecion del sujeto obligado con relacion a la obligacion
general. Sin embargo, ello no impide que ambas obligaciones permanezcan vigentes de forma

simultanea.

Sujetos de la Obligacion

Font Acufia (2013) establece que los principales sujetos de la relacidn obligacional son dos,
el “titular del derecho” (sujeto activo) y el deudor (sujeto pasivo), siendo el primero,
fundamentalmente manifestado a través del poseedor primigenio o la fuente de la informacion, es

decir, quien tiene el derecho en su posesion y lo mantiene oculto.

Por otro lado, el sujeto pasivo, se constituye en el deudor de la obligacion. Asi, en el caso
de la obligacion general, el deudor esta constituido por la sociedad, quienes estdn obligados a
cumplir con la obligacion de no invadir la esfera del “titular del derecho”; y, por el otro lado, en
el caso de la obligacion personal, el sujeto pasivo estara determinado o individualizado al habérsele
transmitido la informacion objeto de resguardo y, en consecuencia, es quien debera cumplir con la

obligacién de no divulgarla (Font Acufia, 2013).
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El Secreto como Herramienta Legislativa

La formulacion de una teoria general sobre el “secreto” como institucion juridica
indiscutiblemente constituye una labor compleja debido a la amplitud de informaciones que
pueden ser objeto de relaciones juridicas relevantes para el Derecho, y, en consecuencia, de

proteccion por el ordenamiento juridico.

Algunos autores han sostenido que la naturaleza juridica del secreto no es la de un derecho,
sino la de una herramienta legislativa. En este sentido, se ha planteado que ésta figura cuenta con
un caracter instrumental o de técnica de la cual hace uso el legislador para proteger bienes tangibles

o intangibles (Font Acufia, 2013).

Sobre este tema, se pronuncia Mordn Lerma (2001) al indicar que:

El secreto es un elemento o técnica juridica instrumental, en si mismo vacio de contenido,
que puede estar al servicio y tener por objeto multiples intereses (secreto de estado, secreto
instructorio, secreto personal, secreto industrial, etc.). Por lo tanto, el secreto no constituye
per se un interés, un valor o un bien juridico auténomo, sino que se revela como una técnica
enderezada a la proteccion de bienes juridicos relevantes de muy diversa naturaleza
(distintos intereses estatales, el derecho a la intimidad, la capacidad competitiva de una

empresa, etc.) (p. 82).

Asi, la autora de este Trabajo Especial de Grado concuerda con que el “secreto” es una
técnica empleada por el legislador con la finalidad de proteger bienes juridicos determinados, los
cuales pueden ser de naturaleza y contenido distinto, con lo cual, sosteniendo este criterio, mas
que un “derecho al secreto” podria considerarse que existe un derecho o interés juridico que sirve

de base fundamental para que el ordenamiento juridico otorgue una facultad al poseedor de un bien
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tangible o intangible de ocultar o mantenerlo bajo reserva evitando que terceros puedan acceder

ilicitamente al mismo, cuya transgresion sera juridicamente sancionable.

Es por esta razon que el “secreto” al ser una técnica empleada con la finalidad de proteger
bienes juridicos de diversa naturaleza, no necesariamente se confunde con ellos, por lo que, el
“secreto” no representa un fin en si mismo, sino un mecanismo a través del cual se puede alcanzar

otro fin: la proteccion de bienes juridicos valiosos para la sociedad.

La aplicacion del “secreto” como una técnica legislativa que da lugar al surgimiento de una
facultad, a su vez, permite el reconocimiento de la aparicion de relaciones obligacionales en donde
el sujeto activo es quien posee el bien tangible o intangible, y, el sujeto pasivo, es, por un lado, la
sociedad (obligacién general) vy, por el otro, los sujetos determinados (obligacidn personal). Con
lo cual, con las precisiones realizadas sobre la naturaleza juridica del secreto, en el presente
Trabajo Especial de Grado se concuerda con la dindmica y esquema explicativo obligacional que

otorga la “Teoria General del Secreto” brevemente anunciada en el apartado anterior.

Finalmente, el “secreto’ se concibe como una herramienta necesaria dentro de la sociedad.
Asi, Simmel (citado por De Lucas, 1999) ha destacado que, pese a que toda relacion social (como
la que es establecida entre los diversos individuos de la sociedad) se fundamenta en el
conocimiento mutuo que se tiene sobre los demas, también es cierto que se requiere cierta reserva
para alcanzar algunos fines, con lo cual, el secreto como institucion juridica se “constituye [en]
una de las mas grandes conquistas de la humanidad [...], el secreto significa una enorme
ampliacion de la vida, porque en completa publicidad muchas manifestaciones de ésta no podrian

producirse” (Simmel citado por De Luca, 1999, p. 38).
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Con lo cual, tanto en el ambito puablico como en el &mbito privado, la utilizacion del secreto
como mecanismo o herramienta resulta relevante y legitimo, aunque no siempre serd una tarea
sencilla para los operadores juridicos, quienes deberan conciliar las tensiones que surjan con
relacion a lo publico y lo privado, y con respecto a los bienes juridicos objeto de proteccion, los

cuales, en general, se presentan en constante pugna (Cea Egafia, 1992).

El conflicto entre los elementos que oscilan entre lo pablico y lo privado también se
encuentra representado a través de la Propiedad Intelectual como rama del Derecho que tiene por
norte la proteccion de los intereses individuales de quienes desarrollan creaciones del intelecto, lo
cual realiza la Propiedad Intelectual mediante el reconocimiento de formas de proteccion
principalmente relacionadas con la provision de un derecho de exclusiva sobre los bienes
inmateriales derivados del esfuerzo creativo, por un lado, y, a su vez, el fomento de la creacion de
los mismos para el enriquecimiento del patrimonio cultural, cientifico y tecnoldgico de la sociedad,

por el otro.

Asi se evidencia que la Propiedad Intelectual busca alcanzar una posicion de equilibrio
entre ambos intereses de caracter publico y privado, objetivo que también comparte con sus
manifestaciones especificas determinadas a través de sus disciplinas, como la Propiedad Industrial

y, dentro de ella, el secreto empresarial, objeto de estudio del presente Trabajo Especial de Grado.

Sobre este aspecto, Riofrio Martinez-Villalba (2015) ha establecido que en una escala
gradual entre los elementos publicos y privados como polos 0 extremos opuestos que existen en la
sociedad, el secreto empresarial se encuentra contenido justo en el centro de la misma, lo que
determina su caracter de elemento de equilibrio entre dos fuerzas contrapuestas: los intereses
publicos y privados, lo que realiza a través de una forma especifica dentro de la especialidad de la

Propiedad Industrial, como sera expuesto seguidamente.
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A partir de los conceptos enunciados de forma general, se propone realizar un analisis
esquematico de la figura del secreto empresarial en el ordenamiento juridico venezolano, con la

finalidad de determinar los principios rectores que regulan a esta institucion.

El Secreto Empresarial

En la actualidad, la informacidn se erige en uno de los elementos mas importantes para las
empresas y los empresarios, quienes, en el desarrollo de sus actividades econdmicas diarias,
generan un conjunto de conocimientos destinados a la busqueda de mayor eficiencia y eficacia en

el logro de sus objetivos como actores que intervienen dentro del mercado.

El mercado funciona como un escenario en el que se desarrolla la pugna competitiva entre
los diferentes actores econdmicos (empresas y empresarios) que desean obtener la preferencia de
los consumidores, para lo cual, invierten esfuerzos, capital y recursos humanos en crear

mecanismos que los diferencien y aventajen por sobre los demas competidores.

Estos mecanismos se traducen en la implementaciéon o aprovechamiento de las
informaciones adquiridas por cada participante en su actividad econdmica, razon por la cual, cada
actor podria sentirse incentivado a mantener bajo reserva esa informacion que le otorga una ventaja

sobre sus competidores.

Es la reserva de dicha informacion lo que le proporciona valor econdmico a la misma,
debido a que, solo en la medida en que permanezca oculta querra ser obtenida por terceros que no

tengan facil acceso a ella.

Ahora bien, dentro del desarrollo de actividades comerciales, el mantenimiento de

informacion bajo reserva o secreto generalizado y absoluto puede generar situaciones de
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ineficiencia que impidan el desarrollo y crecimiento econdémico, lo que puede verse ejemplificado

a través del “dilema de la doble confianza” de Cooter y Shéfer, segun el cual:

No es probable que los inversores financien a un innovador sin saber, por anticipado, qué
estan financiando, y los innovadores, a su vez, se resistiran a revelar sus innovaciones antes
de recibir los fondos, puesto que ambos tendran temor de ser explotados por el otro

(Trebilcock, M. y Mota Prado, M., 2017, p. s/n).

Las caracteristicas propias de la informacién y el conocimiento como bien intangible e
incorporal facilitan que se genere desconfianza entre el detentador de la informacion, por un lado,
y el posible interesado en recibirla quien esta dispuesto a entregar una contraprestacion a cambio
de ella, por el otro, justamente porque el primero desea conservar el control sobre la ventaja que
le proporciona la reserva y, en consecuencia, mantener el valor econémico de la misma; sin
embargo, el segundo tampoco encontrara incentivos en desembolsar cantidades de dinero a cambio

de ella, sin conocer inicialmente si la misma puede ser o no provechosa para su actividad.

De igual modo, los actores econdémicos solo continuaran desarrollando actividades e
invirtiendo recursos para la obtencion de informacién, conocimientos y tecnologia -es decir, en
general, a innovar- en la medida en la que dichas informaciones puedan reportarles beneficios, ya
sea porgue decidan utilizarlos directamente o porque decidan monetizarlos por su transabilidad

como activo.

La instauracion de un régimen de proteccién de la informacion a través de la institucion
juridica del “secreto” se presenta como una de las alternativas de solucion para el referido “dilema
de la doble confianza”, implementando al Derecho como mecanismo social a través del cual se

puedan crear y desarrollar las politicas publicas orientadas a la proteccion de la informacion
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(Rodriguez Garcia, 2014) como bien intangible con valor econdémico, cuya finalidad Gltima seria

el garantizar el dinamismo econémico y la innovacion.

En este sentido, se verifica la necesidad de la implementacion de una proteccion juridica
del interés privado del creador o innovador, quien desea que su estado de detentador de
determinada informacién o conocimiento no sea perturbado o afectado por intromisiones ilicitas
de terceros interesados en adquirirla, lo que puede ser garantizado a través de la implementacion
del “secreto” como herramienta juridica, y la sancion de su transgresion para desincentivar

actividades que menoscaben los intereses legitimos de dicho detentador.

En el marco de esta necesidad se consagra el “secreto empresarial” como institucion dentro
del Derecho, objeto del presente Trabajo Especial de Grado, cuyos principales elementos de

configuracion y regulacién en el ordenamiento juridico venezolano se analizaran de seguidas.

Determinacion de la Definicion de Secreto Empresarial

Como se ha mencionado previamente, la palabra “secreto” en su acepcion de uso comun
evoca a aquella “cosa que cuidadosamente se mantiene reservada y oculta”, en “reserva, sigilo”,
constituyendo un conocimiento que poseen una O varias personas, y que pudiera versar sobre

cualquier arte, ciencia u oficio (Real Academia Espafiola, 2021, p. s/n).

Por otro lado, la palabra “empresarial” es definida como aquello “perteneciente o relativo
a las empresas o a los empresarios” (Real Academia Espafiola, 2021, p. s/n), siendo una empresa
la “unidad de organizacion dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestacion de

servicios con fines lucrativos” (Real Academia Espariola, 2021, p. s/n).

En este sentido, a partir de las definiciones directas aportadas por las palabras que
componen la denominacién de “secreto empresarial”, se deriva que este concepto se refiere a
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aquella informacién o conocimiento que puede ser aplicado a actividades industriales o
mercantiles, y que es poseido por una persona que desea mantenerla de forma reservada u oculta

de terceros.

A pesar de que, en principio, la denominacion de “secreto empresarial” en los términos
extrajuridicos anteriormente expresados parece brindar un concepto general y acertado del régimen
legal para la proteccion de la informacion de valor para las empresas y los empresarios, la
implementacién de una expresion Unica para referirse a esta institucién no ha sido uniforme ni
pacifica en el Derecho, razon por la cual, en la doctrina cominmente se pueden encontrar
referencias a los “secretos industriales”, “secretos comerciales” y a la “informacion no divulgada”,
en algunos casos siendo implementados como sin6nimos, y, en otros, usados como

denominaciones distintas que tienen por finalidad diferenciar al tipo de informacion que es objeto

de proteccion a traves de éste mecanismo.

Incluso hay algunos autores que se han pronunciado sobre la inadecuada utilizacion del
término “secreto”, al indicar que la informacion protegida a través de esta figura no es realmente
secreta, debido a que “a menudo es conocida por un grupo de personas dentro de una compaiiia o
laboratorio, y frecuentemente es pasada a otros bajo las restricciones de un acuerdo de
confidencialidad” (Sherwood citado por Hernandez Salazar, 2007, pp. 12 y 13), sin embargo, este
parece ser el termino de mayor arraigo entre los doctrinarios y las legislaciones, siendo que por su
sencillez, ademas, permite brindar una referencia rapida -aunque, se concuerda en que dicha
referencia es realizada de forma muy vaga, imprecisa e incompleta- de lo que se trata esta
institucion.

Dentro de la doctrina venezolana los autores se han referido a esta figura de manera diversa,

dentro de los que se pueden encontrar, entre otros destacados juristas, a Font Acufia (2013), quien

44



se refiere a esta institucion como “secretos empresariales”, y a Matheus Osechas (2014), quien de
forma similar se refiere al “secreto de empresa”. Por otro lado, Rondon de Sans6 (1995), ha
implementado la denominacion de “secretos industriales” basandose en lo establecido en la
Decision 344 de la CAN, aunque indicando que con mayor frecuencia es utilizado el término
“secretos comerciales”, y, Astudillo Gomez (2019a) quien se refiere de forma equivalente a la
“informacion no divulgada” (de conformidad con el concepto introducido por el ADPIC) vy al

“secreto empresarial”.

Segun sefiala Matheus Osechas (2014), la diversidad de términos y denominaciones
empleadas para referirse a esta institucion también se puede verificar del estudio del Derecho
comparado, encontrando paises como Alemania en donde se regula legislativamente como
“Secreto de Fabrica”, “Secreto de Fabricacion”, “Secreto del Negocio”, “Secreto de la Empresa”
0 “Secreto Comercial”; en Francia denominado “Secreto de Fabrica”; en Italia 1lamado “Secreto
Cientifico o Industrial” y; en el Derecho anglosajon referido como “Trade Secret”, denominacion

a la cual también se le vincula la expresion “Know How”.

En Venezuela pocas han sido las menciones realizadas a esta institucion en el ordenamiento
juridico a través de normas de origen nacional, como se evidencia de la matriz de informacion

siguiente:

Tabla 1. Denominaciones contenidas en la normativa de origen nacional que se refiere al

secreto empresarial.

Denominaciones contenidas en la normativa de origen nacional que se refiere al secreto
empresarial

Normativa Denominacion empleada Definicion aportada Estatus actual
de aplicacion
en Venezuela
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LPI No establece la institucién. Sin | No establece la Vigente.®
embargo, menciona la  no | institucién.
patentabilidad de las “modalidades
de trabajo o0 secretos de

fabricacion”.
LPPELC | Secretos industriales No establecido. Derogada.
CP Invenciones o0 descubrimientos | No establecido. Vigente.

cientificos 0 aplicaciones
industriales que deban permanecer

en secreto.
LOTTT | Secretos de manufactura, | No establecido. Vigente.
produccion o procedimiento.
LA No establece la institucion. No establece la Vigente.
institucion.

Fuente: Elaboracion propia.

De las normas anteriormente mencionadas no solo se desprende la diversidad
terminoldgica para la regulacién de la institucion, sino, ademas, la carencia de una definicion
normativa que permita establecer el alcance de la institucion en el ordenamiento juridico

venezolano.

Ante la multiplicidad de términos empleados tanto doctrinal como legislativamente,
Gbomez Segade (citado por Schmitz Vaccaro, 2012) ha propuesto la utilizacion genérica de la
denominacion “secretos empresariales” dentro de la cual pueden verse incorporadas tres
clasificaciones generales segun el tipo de informacién o conocimientos que puede producir una
empresa dentro de su actividad: (i) los secretos industriales; (ii) los secretos comerciales; y (iii) los

secretos relativos a aspectos de organizacion interna de la empresa.

3El dia 12 de septiembre de 2008 el SAPI notificé de la restitucion en su totalidad de la LPI en virtud de la denuncia
realizada por Venezuela del Acuerdo de Cartagena referido a la instauracion de la Comunidad Andina (Boletin de la
Propiedad Industrial No. 496, Afio 48, 15 de septiembre de 2008).
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Secretos Industriales

Los secretos industriales tienen por objeto aquellos conocimientos e informaciones que
cuentan con un carécter técnico y productivo de la actividad empresarial de un determinado sujeto,

que podria encontrarse referida a:

procedimientos de fabricacion, reparacion, mantenimiento, practicas para la elaboracion de
un producto o la prestacion de un servicio, que le permite a la empresa asegurar su
productividad y su nivel de competitividad de alli el especial interés en mantenerlos en

reserva (Matheus Osechas, 2014, p. 165).

En este sentido, podran existir supuestos en los cuales la informacidn objeto de un secreto
industrial, también cuente con los elementos propios o condiciones para ser protegida a través de
otras categorias de Propiedad Industrial, en cuyo caso, serd decision del poseedor de las
informaciones y conocimientos determinar el régimen legal de proteccion que le resulte mas

conveniente.

De esta forma, si la informacion o los conocimientos cuentan con los requisitos legalmente
exigidos, el poseedor podria optar por brindarle una proteccion total o parcial a los mismos a través
de otra de las categorias de Propiedad Industrial (e incluso del Derecho de Autor, como podria
ocurrir en el supuesto de la proteccion juridica de un software) que le permitan obtener un derecho
de exclusiva sobre dichos conocimientos, el cual, como fue indicado previamente, otorgara al
solicitante de ellos, por un lado, el derecho a explotar el bien inmaterial objeto de proteccion, y,
por el otro, el derecho a excluir a terceros que, sin su consentimiento, deseen explotar, usar o gozar

del mismao.
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Sin embargo, dicho derecho de exclusiva se vera limitado temporalmente al plazo que sea
establecido en la ley nacional de cada Estado en el que sea invocado y otorgado, asi como por el
espacio geografico en que el mismo sea concedido. De igual forma, para el otorgamiento del
derecho de exclusiva, el poseedor legitimo de la informacidn debera hacer publica la informacion
que desea proteger, lo que es entendido como el intercambio que realiza el titular de un derecho

de Propiedad Industrial con la finalidad de obtener el derecho de exclusiva correspondiente.

En consecuencia, todo lo anterior se traduce en la aplicacién de los principios de
exclusividad, territorialidad y temporalidad sobre los que gira la Propiedad Industrial como

disciplina de la Propiedad Intelectual, de acuerdo a los términos esbozados en secciones previas.

Esto suele ocurrir con relacion a aquellas invenciones patentables o que cumplen con los
requisitos objetivos de patentabilidad (novedad, aplicacion industrial, actividad o altura inventiva
y repetibilidad), con respecto a las cuales el inventor podria decidir entre proteger la invencién a
través de la obtencidn de una patente que le otorgue derechos de exclusiva, y, en consecuencia,
convertirse en titular de un derecho de Propiedad Intelectual; o, por el contrario, mantener la
informacion bajo reserva y conservar el control sobre la misma, pero, ante lo cual su proteccion se
verd limitada a aquellas acciones que otorgue la ley para evitar que terceros puedan acceder

ilicitamente a ella.

Estas acciones que son otorgadas por el ordenamiento juridico al poseedor de un secreto
industrial (como modalidad de los secretos empresariales de acuerdo a lo plateado por Gomez
Segade) dependeran de cada jurisdiccion y de cdmo se encuentre regulada la figura en cada una
de ellas, siendo que, la consagracion positiva de esta figura se vera influenciada por la naturaleza

juridica del secreto empresarial que sea asumida.
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Existen multiples razones por las que el poseedor de la informacion o el conocimiento
puede verse incentivado a mantenerla bajo reserva, como lo pueden ser: los altos costos de ingresar
al sistema de patentes; la limitacion temporal de los derechos de exclusiva derivados de los
derechos de Propiedad Industrial; la rapida obsolescencia de la tecnologia; la necesidad de superar
un proceso administrativo para la obtencion del titulo que soporte el derecho de Propiedad
Industrial, en contraposicion a la expedita proteccion que puede brindar la implementacion de
mecanismos o estrategias para el mantenimiento en reserva de la informacion por parte de su

poseedor (Yeh citado por Sosa Huapaya, 2015).

Por otro lado, también podrian existir supuestos en los que la obtencion de una patente (es
decir, un titulo que otorgue derechos de Propiedad Intelectual) sobre una determinada invencion
pueda ser mas conveniente para el inventor que mantener la reserva sobre el bien inmaterial, en
tanto, por ejemplo, la tecnologia derivada de ella sea de dificil proteccion debido a que los
competidores podrian obtenerla facilmente implementado ingenieria inversa o, pudieran obtenerla
mediante investigaciones independientes (Yeh citado por Sosa Huapaya, 2015), supuestos en los
cuales, no se considera que se produzca un acceso ilicito a la misma que pueda ser objeto de

sancion a través del ordenamiento juridico.

Asi, los poseedores de informacion o conocimientos con aplicacion industrial y que ostente
caracter competitivo que, a su vez, pueda ser objeto de proteccion a través del secreto empresarial
y por otras categorias de Propiedad Industrial, pueden decidir entre proteger total o parcialmente
dichas informaciones a través de unos, otros, 0 ambos, determinando qué parte de la informacion
sera protegida mediante cada una de las opciones disponibles. Con lo cual, se demuestra el caracter
compatible y complementario de los sistemas de proteccion de las creaciones del intelecto

(Matheus Osechas, 2014).
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De igual forma, también podran ser protegidas bajo la figura del secreto empresarial,
aquellas informaciones o conocimientos con valor competitivo y aplicacion industrial que no
cumplan con los requisitos para obtener titulos derivados de las demas categorias de Propiedad
Industrial, como lo serian las denominadas “invenciones no patentables” (Astudillo, 2019b),
siempre que, dicha informacién o conocimiento cumpla con las condiciones de proteccion exigidas

para la tutela del secreto empresarial.

Secretos Comerciales

Los secretos comerciales se refieren a aquellas informaciones o conocimientos derivados
de la actividad empresarial que cuentan con valor competitivo y caracter reservado, los cuales
pueden versar sobre aspectos administrativos, comerciales y financieros de la misma. En este
sentido se ha pronunciado Massaguer Fuentes (citado por Matheus Osechas, 2014) indicando, de

forma ejemplificativa, que los secretos comerciales contemplan:

Aspectos relacionados con la administracion, y financiacion; a los clientes, como la
informacion relativa a su identidad, localizacion, preferencia, habitos de compras,
negociaciones precontractuales, condiciones contractuales practicadas con ello [...] a los
proveedores, que comprende cuestiones del tipo de las propias de la informacién sobre
clientes; a las estrategias, planes, decisiones, deliberaciones, estudios, analisis sobre
cuestiones industriales, organizativas, promocionales o financieras... y en general toda
informacion pertinente al ambito estrictamente comercial, organizativo y financiero de la

empresa (p. 186).

De esta forma se puede observar que las informaciones o conocimientos que pueden ser

considerados como parte de los “secretos comerciales” incluyen una amplia diversidad de
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elementos que van desde informacion relativa a planificaciones negociales, técnicas de mercadeo,
analisis del mercado, informacion sobre clientes y proveedores, estrategias contractuales y
asociativas, asi como cualesquiera otras que puedan vincularse con la ejecucion de actividades

econdmicas dentro del mercado.

Debido a la multiplicidad de elementos que pueden encuadrar dentro de estas definiciones
generales, que en modo alguno pretenden establecer parametros estrictos o taxativos referentes al
tipo de informacidn que pudiera encuadrar dentro de la institucion del secreto empresarial, se han
producido diversos criterios con relacion al tipo de informacién que puede ser considerada como

“comercial”.

En este sentido, se ha discutido sobre la posibilidad de que las bases de datos, relaciones o
listas de clientes puedan encontrarse incorporadas dentro del concepto de “secreto comercial” y,

en consecuencia, gozar de la proteccion otorgada por la institucion del secreto empresarial.

Sobre este tema, Sosa Huapaya (2015) ha indicado que, cuando la lista de clientes se refiera
Unicamente a la indicacion ordenada de la identificacion del cliente y su contacto, ello no
constituird un secreto empresarial (como género, siendo el secreto comercial su especie segun la
categorizacion anteriormente indicada por Gomez Segade), ya que esta informacion puede ser
facilmente obtenida mediante la busqueda en la pagina web de cada uno de dichos clientes; pero,
cuando dicha informacion sea complementada con negociaciones, acuerdos 0 estrategias
comerciales, que sean dispuestas de tal manera que puedan generar una ventaja competitiva al

poseedor, la misma podra ser considerada como objeto de proteccion del secreto empresarial.

Asi se ha pronunciado el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la

Proteccion de la Propiedad Intelectual de la Republica de Perd (“INDECOPI”) en la Resolucién
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0069-2012/SC1-INDECOPI del 12 de enero de 2012, emitida por la Sala de Defensa de la
Competencia No. 1 del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, en

los siguientes términos:

Si bien las bases de datos poseen un valor comercial efectivo derivado de los costos de
busqueda invertidos en recabar dicha informacion, ello no resulta suficiente para
calificarlos como secreto empresarial y, por tanto, otorgarle la proteccion que dispone la
Ley. Asi, en anteriores pronunciamientos, la Sala ha considerado que la relacion o listado
de clientes de una empresa puede llegar a constituir un secreto comercial o empresarial, en
la medida que dicha informacién se encuentra directamente vinculada a la situacion

comercial y posicion en el mercado de un competidor.

[...]

De lo anterior se desprende claramente que la relacion o lista de clientes no califica por si
misma como secreto comercial, siendo que debe existir una justificacién que sustente tal

afirmacion.

Es cierto que, para muchos agentes econémicos en el mercado resulta ventajoso divulgar

su lista de clientes, la misma que no calificaria como secreto comercial o empresarial.

[...]

Sobre el particular, de la revision de la informacidn obrante en el expediente se aprecia que
la base de datos a la que hace referencia la denunciante se encuentra limitada a un listado
de clientes y proveedores que no contiene mayor detalle (descuentos aplicados, beneficios
ofrecidos, flujo de transacciones celebradas, etc.) y que es susceptible de ser conocida por

cualquier tercero. En efecto, las referidas bases de datos contienen nombres de empresas y
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personas de contacto, lo cual se encuentra también en otras fuentes publicas de informacion

(paginas web, guia telefonica, etc.).

Con lo cual, de acuerdo al criterio anteriormente enunciado, se ha reconocido que las bases
de datos o listas de clientes pueden ser protegidas a través del secreto empresarial, constituyendo
un tipo de secreto comercial, siempre que la misma no se limite a ordenar informacién a la cual
otras personas pueden tener facil acceso, de la manera en la que se encuentra dispuesta en dicha

base de datos.

Este criterio dista de la solucion asumida a través de la Directiva (UE) 2016/943 del
Parlamento Europeo y el Consejo del 8 de junio de 2016 relativa a la proteccion de los
conocimientos técnicos y la informacion empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra
su obtencion, utilizacién y revelacion ilicitas (la “Directiva (UE) 2016/943™), la cual sirvié de
fundamento para la Ley 1/2019 del 20 de febrero de 2019 sobre Secretos Empresariales del Reino
de Espafia (“LSE”) al trasponerse la referida Directiva en la normativa espafiola, refiriéndose al
secreto empresarial de forma general como “informacion de muy diversa indole que no se
circunscribe a los conocimientos técnicos, sino que abarca datos comerciales como la informacion
sobre los clientes y proveedores, los planes comerciales y los estudios y estrategias de mercado”

(Considerando 2 de la Directiva (UE) 2016/943).

En este sentido, Massaguer Fuentes (2019) sefiala que esta determinacidn general y amplia
del tipo de informacion que puede ser objeto del secreto empresarial establecida por la Directiva

(UE) 2016/943:

[...] supera definitivamente, en cuanto a su tratamiento legal se refiere, la tradicional

diferencia entre los secretos industriales (formulas, procedimientos, modelos, algoritmos,
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organizacion de unidades y procesos de produccion, etc.) y comerciales (planes de negocio,
analisis de mercado, técnicas de marketing, listas de clientes y proveedores, etc.), que
queda reservada al ambito de la explicacién descriptiva. En este sentido, pone fin a las
dudas que en ocasiones suscitaron algunos pronunciamientos judiciales que descartaron
que la informacion comercial, y singularmente la informacidn sobre clientes y proveedores,

pudiera protegerse como secreto empresarial.

[...]

En suma, si a un listado de clientes y en general a la informacién de indole comercial sobre
la clientela (o los proveedores, distribuidores y otros colaboradores) debe negarse la
condicion de secreto empresarial, ello no ha de ser por la sola naturaleza de esta
informacion, sino porque en el caso no se acredite la presencia de los requisitos exigidos

para su proteccion (p. 52).

Con lo cual, segun lo planteado por este autor, a través de la breve descripcion que realiza
la Directiva (UE) 2016/943, se evidencia que en ella se asumio por criterio que la informacion
sobre los clientes y proveedores incluida en listados y otras formas de organizacion de datos sobre
ellos, puede ser objeto de proteccion mediante la figura del secreto empresarial, siempre que cuente
con las condiciones o requisitos establecidos legalmente para el reconocimiento de proteccion,
excluyendo de la discusion el andlisis de la naturaleza de la informacién objeto de secreto v,
orientando la misma al cumplimiento de las condiciones necesarias para que sea considerada como

secreto empresarial.

Asi, como se desprende de las consideraciones previamente indicadas, no existe un criterio

general ni un consenso sobre este aspecto ni en la doctrina ni en la legislacion internacional, por
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lo que, aquello que puede ser encuadrado dentro del concepto de “secreto comercial” en una
jurisdiccion, pudiera considerarse excluida de ella y, en consecuencia, fuera del ambito de

proteccion del secreto empresarial en el territorio de otro Estado.

Secretos Relativos a Aspectos Concernientes a la Organizacion Interna de la Empresa

Esta clasificacion se refiere a aquellas informaciones o conocimientos que no cuenten con
caracter técnico-industrial o comercial, en los términos comentados para las otras especies de
secreto empresarial, pero, que, al referirse a elementos generales sobre la actividad empresarial,
pudieran revestir interés para su poseedor en mantenerla bajo reserva, debido a que la misma

pudiera ser utilizada por los competidores para adquirir una ventaja sobre éste.

En este sentido, la doctrina menciona como parte de este tipo de informacion a: la
contratacion del personal y sus relaciones con éste, las formas de reestructuracion de la empresa,
reparto de dividendos, entre otras informaciones que, una vez conocidas por los competidores,
pudieran ser utilizadas para perturbar la posicion del competidor en el mercado (Morén Lerma,

2001).

A pesar de la descripcion anterior, sefiala Matheus Osechas (2014) que esta categoria no
ha sido pacificamente aceptada por la doctrina, lo que puede deberse a su generalidad e

imprecision, lo que hace compleja la labor de distinguir el tipo de informacién abarcada por ella.

Ahora bien, las clasificaciones anteriormente mencionadas tiene como finalidad establecer
criterios pedagdgicos o explicativos relativos a las materias que pueden ser objeto del secreto
empresarial, sin embargo, en criterio de la autora del presente Trabajo Especial de Grado, solo la

determinacion de la naturaleza de las informaciones no es suficiente, por lo que, sera, ademas,
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necesario que dicha informacion cumpla con los requisitos legales para la configuracion de un

secreto empresarial, los cuales seran analizados a lo largo de este trabajo de investigacion.

Tomando en cuenta la clasificacion anterior, y considerando que no existe uniformidad de
criterios doctrinales o legislativos con relacion a la denominacion que debe asumir esta figura, en
el desarrollo del presente Trabajo Especial de Grado se referird a la institucion de la Propiedad
Industrial dirigida a la proteccion de informacion reservada que se derive de la actividad comercial
e industrial y que cuente con valor competitivo como “secreto empresarial”, entendido como
género que se encuentra integrado por las especies: secretos industriales, secretos comerciales y
secretos relativos a aspectos concernientes a la organizacion interna de la empresa, siempre que

cuenten con las condiciones de tutela establecidas por el ordenamiento juridico.

Definicion de Secreto Empresarial

Reconociendo la multiplicidad de informaciones y conocimientos que pueden ser objeto
de proteccidn a través de la figura del secreto empresarial, la doctrina ha propuesto diversas
definiciones. Entre ellas, Moron Lerma (citada por Schmitz Vaccaro, 2012) sefiala que esta
institucién “[...] comprende toda la informacion relativa a cualquier ambito, parcela o esfera de la
actividad empresarial, cuyo mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor una mejora,

avance o ventaja competitiva” (p. 16).

Por otro lado, en Venezuela, Font Acufia (2017) ha definido a la figura del secreto

empresarial en los siguientes términos:

[...] es el conjunto de informaciones de contenido empresarial referidas basicamente al
ambito industrial, comercial e interno de la empresa, que se mantienen en reserva por el

valor competitivo que representa para su poseedor legitimo, quien, en todo caso, debe
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desarrollar medidas protectoras sobre las mismas que puedan evaluarse como razonables a

fin de que sean tuteladas por el Estado (p. 150).

En este sentido, se puede concluir que el secreto empresarial se refiere al conjunto de
conocimientos o informaciones relativas a cualquier ambito de la actividad comercial e industrial,
que es mantenido en reserva por su poseedor legitimo debido al valor competitivo que dicha

informacion le proporciona por sobre sus competidores.

En el marco de las precisiones anteriormente realizadas, el presente Trabajo Especial de
Grado se referira a la figura del “secreto empresarial” como institucion de la Propiedad Industrial,
que, en general, contiene a los secretos industriales, comerciales y relativos a los aspectos
organizacionales internos de la empresa, sin menoscabo de que, de ser necesario para los efectos
explicativos, se realicen menciones especificas a cualquiera de las especies que integran a esta
institucion.

Antecedentes Historicos del Secreto Empresarial

Algunos autores han sefialado como posible origen o antecedente del secreto empresarial
a ciertas figuras de proteccion de informacion y conocimientos empleadas por las civilizaciones

del mundo antiguo (como Babilonia, Egipto, entre otras) y por el Derecho Romano.

Asi, sefiala Valera-Pezzano (2010) que en las civilizaciones antiguas los comerciantes
protegian sus conocimientos a través de la transmision de informacion Unicamente entre
descendientes, evitando documentarlos por técnicas de escritura, o procurando dejarlos asentados
mediante mensajes en clave o criptograficos que fuesen de dificil entendimiento para terceros no
vinculados con el circulo en el que se pretendia mantener contenida la informacion, con la finalidad

de evitar que extrafios pudieran acceder facilmente a ella.

57



Con respecto al Derecho Romano, algunos autores han destacado la implementacion de la
actio servi corrupti como una accion que podia ser “ejercida por el «dominus» contra un tercero
cuando este ultimo instigue a un esclavo suyo a actuar ilicitamente” (Astudillo Gémez, 2019a, p.
21), de tal forma que, se ha indicado que ésta podria haberse empleado cuando un romano
corrompiera a un esclavo con la finalidad de que este Gltimo destruyera soportes de informacion o

la copiara (Astudillo Gémez, 2019a).

Sobre este aspecto, Sherwood (citado por Hernandez Salazar, 2007) ha establecido que,
por este motivo, en el Derecho Romano ya existian protecciones juridicas relativas al secreto
empresarial, lo que permitia ejercer acciones judiciales en contra de aquel tercero que indujera a

un esclavo a revelar los secretos de su amo.

A pesar de lo anterior, también se ha sostenido que dicha accién pudo ser ejercida ante
cualquier tipo de instigacion realizada por un tercero a un esclavo bajo el poder de otra persona,
con lo cual, hasta los momentos, no se ha podido demostrar que hubiese existido una proteccion

especifica al secreto empresarial en el Derecho Romano (Valera-Pezzano, 2010).

En este sentido, y a lo largo del desarrollo de la historia, segun sefiala VValera-Pezzano
(2010), partiendo del estudio de las civilizaciones antiguas hasta la Edad Media con las guildas y
corporaciones feudales, no parece haber existido una normativa especializada ni una tutela referida
a la figura del secreto empresarial, verificandose situaciones que se inclinaban mas al acuerdo u

obligacion de confidencialidad.

De esta forma, no fue hasta la Revolucion Francesa y la proclamacion del derecho de la

libertad de industria y comercio que se asentaron las bases para que, en 1810 dentro del Codigo
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Penal frances se consagrara la figura del “secreto de fabrica” que, posteriormente, sirvié de modelo

para otros ordenamientos juridicos europeos y latinoamericanos (Valera-Pezzano, 2010).

A partir de alli, la regulacion juridica del secreto empresarial ha variado, incorporandose
en normas en materia civil y también de Propiedad Intelectual, con especial referencia a la

Propiedad Industrial, al introducir su proteccion mediante la disciplina de la competencia desleal.

En este sentido, el ADPIC en su articulo 1 (2), tomando como base lo establecido en el
articulo 6 del CUP, incorporé expresamente a la informacion no divulgada dentro de las categorias

de la Propiedad Intelectual.

No obstante lo anterior, y pese a los esfuerzos realizados a través de la determinacién de
un régimen de estandares minimos de proteccion mediante el ADPIC, la forma de regulacion
legislativa del secreto empresarial como institucion no ha sido pacifica ni unificada en los
diferentes ordenamientos juridicos, en los cuales, se ha discutido abiertamente a nivel doctrinal la

naturaleza juridica de la institucion, cuyas principales teorias se expondran a continuacion.

Naturaleza Juridica del Secreto Empresarial

La naturaleza juridica del secreto empresarial ha sido debatida doctrinalmente por diversos
autores, por lo que, su establecimiento no ha sido pacifico ni uniforme. El estudio de este aspecto
tiene como relevancia que su determinacion condicionara la forma en la que sera concebida esta
institucion dentro del ordenamiento juridico y, en consecuencia, el régimen legal y las soluciones
que seran aportadas por el Derecho para que el poseedor legitimo actle cuando vea amenazada o

afectada la posesion que versa sobre las informaciones y conocimientos objeto de reserva.
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Como consecuencia de la importancia que tiene para la regulacion normativa del secreto
empresarial en el ordenamiento juridico, a continuacion, se realizard un breve esbozo de las

principales teorias relativas a la naturaleza juridica de esta institucion.

El Secreto Empresarial como Derecho de la Personalidad

Esta teoria plantea que el secreto empresarial es una manifestacion de los derechos de la
personalidad, por lo que, se considera equivalente a otros derechos fundamentales del hombre
como lo pueden ser el derecho a la libertad fisica 0 moral de una persona, el derecho al honor y el

derecho a la intimidad, asentados profundamente en la dignidad del hombre.

La concepcion del secreto empresarial como derecho de la personalidad tiene como
consecuencia que se entienda que este surge y se extingue con la misma persona, razon por la cual
se encuentra intimamente ligado con la figura del autor del mismo, quien, en este caso, podra exigir
que terceros se abstengan a invadir la intimidad de la persona, lo que incluye el resultado de la
actividad creativa desarrollada, derecho que algunas corrientes doctrinales han pretendido extender

a las personas juridicas como una garantia del respeto a su vida privada (Moron Lerma, 2001).

A pesar de lo anterior, esta teoria ha sido criticada sefialandose que los derechos de la
personalidad tienen un caracter imprescriptible, irrenunciable, e intransmisible de los que carece
el secreto empresarial, el cual cuenta con valor patrimonial y, en consecuencia, puede ser objeto

de negocios juridicos (Font Acufia, 2013).

De igual forma, no se reconoce como un elemento vinculado a la personalidad del “autor”
o creador del mismo, por lo que, los dafios en caso de transgresion del secreto empresarial seran
de caracter patrimonial y no personal, siendo que quien se vera afectado por ello sera el poseedor

que se encuentre legitimado para su explotacion y no por el “autor” de ellos (Mordn Lerma, 2001).
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En vista de las criticas anteriores, siendo que el secreto empresarial cuenta con elementos
patrimoniales caracteristicos que forman parte de la esencia de esta institucién, lo que contraria su
caracter como derecho de la personalidad, la doctrina ha admitido que esta tesis se encuentra
actualmente superada (Matheus Osechas, 2014), lo que ha dado paso a otras teorias que han

intentado explicar la naturaleza de esta institucion.

El Secreto Empresarial como Situacion de Hecho o Monopolio de Hecho

Otros autores han sostenido que la posesion de informacién derivada de la actividad
empresarial con caracter competitivo es una situacién factica que no supone el reconocimiento de
un derecho de propiedad sino de un monopolio de hecho (y no de derecho), por el cual, el
ordenamiento juridico otorga al referido poseedor un conjunto de acciones que pueden ser

ejercidas cuando un tercero vulnere dicha posesion.

En este sentido, Correa (citado por Hernandez Salazar, 2007) afirma que:

La empresa (o persona) que dispone de un conocimiento técnico secreto no es duefio de
este, ya que no se trata de un bien susceptible de derecho de dominio. Todo lo que existe
es un monopolio de hecho fundado en el secreto guardado por su beneficiario, ante cuya
violacién nacen ciertos derechos que no se refieren a los conocimientos técnicos en si (p.

8).

A pesar de lo anterior, esta teoria ha sido criticada debido a que, aunque bajo la figura del
secreto empresarial no se otorgan derechos de exclusiva como los que derivan de las demas
categorias de proteccion de creaciones intelectuales de la Propiedad Intelectual, como resulta del
Derecho de Autor y los Derechos Conexos o de la Propiedad Industrial, en este Gltimo caso, como

ocurre, por ejemplo, con la concesién de una patente sobre una invencién, tampoco puede
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sostenerse que el secreto empresarial no otorgue derechos o facultades sobre la informacion objeto

de reserva.

En este sentido, aunque ciertamente la posesion de la informacion y los conocimientos se
circunscribe en una situacion de hecho, esta situacion tiene diversos efectos juridicos -siempre que
cumpla con las condiciones para ser calificada como “secreto empresarial”- que le otorgan al
poseedor el derecho a ejercer medidas para evitar que terceros puedan acceder a ella sin su
consentimiento, excluyendo dicha informacién del conocimiento publico y manejo general
(Matheus Osechas, 2014), la cual, de ser vulnerada, otorgara acciones al poseedor de la misma
para actuar en contra de los terceros transgresores, lo que, finalmente, se constituye en el

reconocimiento de una facultad o un derecho subjetivo.

El Secreto Empresarial como Bien Objeto de Derecho de Propiedad

La doctrina también ha sostenido que el secreto empresarial es un derecho de propiedad a
través del cual el poseedor de la informacidn con valor competitivo objeto de reserva cuenta con
el derecho a excluir a los terceros que, sin su consentimiento, deseen acceder a la misma, siendo,
entonces, obligacion de dichos terceros abstenerse a realizar actos que puedan perturbar ese

derecho de propiedad.

Esta es la tesis predominantemente sostenida en los paises de tradicion juridica
anglosajona, teniendo como uno de sus principales exponentes a los Estados Unidos de América

con una vasta jurisprudencia en la materia (Matheus Osechas, 2014).

En este sentido, Mitelman (citado por Hernandez Salazar, 2007) ha establecido que:

Se concibe al término propiedad como abarcativa de todos los derechos ejercitables contra
un namero indefinido de personas, enfoque asimilable a los derechos erga omnes propios
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de los paises que adoptan el sistema juridico continental europeo. Desde este punto de vista,
el derecho de propiedad encuentra su correlato en la obligacion de los terceros de
abstenerse de afectar la posesion que de los conocimientos tenga su titular, ya sea a través
de interferencia o apoderamiento no consentido (...). Esta posicion se ha visto reflejada en
una corriente mayoritaria de la jurisprudencia de Estados Unidos, que sostiene que los
secretos industriales y comerciales son propiedad y su preservacién debe ser tutelada por

los tribunales contra su comunicacion no autorizada (p. 9).

A pesar de lo anterior, en los paises juridicos de tradicion civilista, como se ha mencionado
previamente, el régimen juridico aplicable a los bienes tangibles que deriva del derecho de
propiedad clasico concebido en el Derecho Romano resultaba insuficiente para aplicar a los bienes
intangibles, como lo representa la informacion y los conocimientos objeto de reserva en el secreto

empresarial.

De igual forma, esta tesis no ha sido asumida de manera uniforme en las legislaciones,
existiendo algunas en las cuales, se concibe que el secreto empresarial no otorga al poseedor un
derecho subjetivo absoluto al no conllevar el otorgamiento de derechos de exclusiva como ocurre

con las demaés categorias de la Propiedad Intelectual (Moron Lerma, 2001).

El Secreto Empresarial como Bien Inmaterial

Esta tesis representa la posicion mayoritaria de la doctrina (Morén Lerma, 2001), y quienes
la asumen sostienen que el secreto empresarial es un bien inmaterial al ser incorporal e intangible,
por lo que, cuenta con las notas distintivas que diferencian a este tipo de bienes de los corporales
-caracteristicas desarrolladas previamente en este Trabajo Especial de Grado-, sobre los cuales

recae el régimen tradicional de la propiedad.
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En este sentido, el secreto empresarial, al ser un bien inmaterial, requiere de una
exteriorizacion que le permita ser individualizado, lo que, a su vez, lo haré susceptible de ser objeto
de tutela para el Derecho. Asi, la doctrina ha sostenido que el secreto empresarial es una entidad
de carécter intelectual (Corpus Mysticum) que consiste en “una informacion, fruto de la
experiencia en el desempefio de una actividad industrial o comercial o bien fruto de la
investigacion y experimentacion, relativa al &mbito de lo industrial o comercial” (Massaguer citado
por Sosa Huapaya, 2015) que se vera expresado en soportes materiales o fisicos (Corpus
Mechanicum), pero, que no le aportara valor adicional al que éste naturalmente tiene, siendo que
Unicamente consistira en una manifestacion externa del elemento intelectual (Massaguer citado

por Sosa Huapaya, 2015).

Por otro lado, el secreto empresarial cuenta, ademas, con la caracteristica de repetibilidad
y circulacion, siendo que este bien inmaterial es susceptible de ser repetido de forma ilimitada una

vez ha sido exteriorizado, por lo que, puede ser facilmente circulable de forma indefinida.

Lo anterior, ademas, resalta el caracter de ubicuidad del bien inmaterial, lo que le permite
ser poseido por multiples sujetos, aungque éstos no se encuentren en el mismo espacio fisico o

temporal, lo que no modifica ni afecta la composicion del mismo.

Por ultimo, el secreto empresarial cuenta con un caracter patrimonial, siendo que el mismo

puede ser objeto de trafico juridico.

De lo anterior se desprende que, el secreto empresarial cuenta con todos los elementos o
notas distintivas de los bienes inmateriales, por lo cual, una parte de la doctrina ha sostenido que

los mismos cuentan con dicha naturaleza juridica.
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Finalmente, como ha sido esbozado previamente, las caracteristicas propias de los bienes
inmateriales dieron como resultado la imposibilidad de su regulacion a través de las normas
aplicables a los bienes corporales, por lo que, surgio la necesidad del reconocimiento de una rama
del Derecho orientada a la proteccidon de las creaciones del intelecto, de donde se derivo la
“Propiedad Intelectual” como &rea integrada por los Derechos de Autor y los Derechos Conexos

y la Propiedad Industrial.

A través de este régimen especial aplicable a los bienes inmateriales se extendi6 una tutela
juridica que otorga un derecho de caracter erga omnes (derecho subjetivo absoluto), que le permite
al titular de este excluir a los terceros que, sin su autorizacion, pretendieran explotar el bien

inmaterial sobre el que versa el régimen juridico aplicable (Matheus Osechas, 2014).

Sin embargo, dentro de esta regulacion de los bienes inmateriales, al secreto empresarial
le fue otorgado una tutela diferenciada, estableciéndose lo que la doctrina ha denominado como
un “derecho subjetivo no absoluto”, que le permite al titular de dicho derecho subjetivo ejercer
aquellas acciones que impidan a los terceros que, empleando medios ilicitos, accedan a dicho bien

inmaterial generando una perturbacion a la posesion pacifica que realiza el mencionado titular.

Esta teoria ha sido criticada por un sector de la doctrina, indicando que el secreto
empresarial cuenta con caracteristicas especiales en su objeto que lo hacen diferente a los demas
bienes inmateriales de la Propiedad Intelectual (indicando, por ejemplo, que las informaciones
objeto de reserva tienen caracter heterogéneo, careciendo algunas de ellas de la posibilidad de ser
simultaneamente explotadas por diversos sujetos o no pudiendo ser susceptibles de explotacién
continuada), y, ademas, cuenta con un régimen de tutela diferenciado con relacion a estos, al no

otorgérsele a su poseedor un derecho de exclusiva (Morén Lerma, 2001).
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A pesar del criterio anteriormente mencionado, considera la autora de este trabajo de
investigacion que las caracteristicas propias del secreto empresarial como institucion no
desnaturalizan ni afectan su cardcter de bien inmaterial, por el contrario, solo asientan la

complejidad de su naturaleza y justifican su tratamiento diferenciado.

Partiendo del estudio de las diversas teorias sobre la naturaleza juridica del secreto
empresarial, en el presente Trabajo Especial de Grado se concluye que, en vista de las
caracteristicas propias de esta institucion, la referida al secreto empresarial como bien inmaterial

contiene las descripciones y aproximaciones que describen con mayor precision a esta figura.

En este sentido, se considera que el secreto empresarial cuenta con las caracteristicas
propias de un bien inmaterial lo que justifica su incorporacién dentro del listado de materias
reguladas a través del régimen de tutela especial creado para este tipo de bienes, es decir, de la
Propiedad Intelectual, y, dentro de este, al tener una orientacion hacia actividades realizadas en un
contexto empresarial o competitivo en el mercado para la provision de bienes y servicios, en la
Propiedad Industrial, como categoria juridica dirigida a la proteccion y regulacion de los derechos

sobre bienes inmateriales de caracter y destino comercial o industrial (Bianchi Pérez, 2002).

De igual forma, pese a que al secreto empresarial no le sean aplicables algunos principios
generales de la Propiedad Intelectual y, especificamente, de la Propiedad Industrial, la justificacion
de su consagracion dentro de éstas también se deriva de las bases u orientaciones de dichas
disciplinas juridicas, sirviendo como punto de equilibrio entre los intereses publicos y privados

dirigido al incentivo de la innovacion.

En este sentido, si bien es cierto que el secreto empresarial no se encuentra sujeto a un

registro para la obtencion de un titulo que le permitira su explotacion exclusiva por un tiempo
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determinado (por lo que, no resulta aplicable con respecto a este el principio de exclusividad,
principio de la intervencién del Estado y principio de temporalidad en la Propiedad Industrial),
sino que, se le reconoce un derecho a accionar contra terceros que perturben o interfieran a traves
de formas ilicitas con la relacion directa del poseedor con respecto al bien inmaterial objeto de
reserva, el cual se va a extender por el tiempo en el que conserve el referido caracter oculto;
también es cierto que, a través de la proteccion del secreto empresarial se fomenta al desarrollo de
creaciones intelectuales en beneficio de la sociedad, lo cual es realizado mediante el
reconocimiento del derecho a recibir frutos y beneficios del esfuerzo realizado por las empresas y

empresarios gque invierten tiempo y recursos, tanto financieros como humanos, para obtenerlos.

Asi, a pesar de que el secreto empresarial presenta un régimen de tutela distinto al de las
demas categorias reguladas en la Propiedad Industrial, ello no desnaturaliza las caracteristicas
esenciales del mismo como bien incorporal e intangible, asi como tampoco desnaturaliza las
razones que justifican su regulacion, por lo cual, como lo sefiala Font Acufia (2013), puede
admitirse que, dentro de la Propiedad Intelectual, y, especificamente, dentro de la Propiedad
Industrial, el secreto empresarial es un bien inmaterial sui generis, requiriendo de una tutela

especial dentro de dicha categoria juridica de derechos.

Requisitos de Existencia del Secreto Empresarial

Habiéndose determinado la naturaleza juridica del secreto empresarial como un bien
inmaterial, lo que justifica su incorporacién dentro de las regulaciones de la Propiedad Intelectual
y, mas especificamente, dentro de la disciplina de la Propiedad Industrial, contando con un caracter
sui generis debido a su forma diferenciada de tutela con relacion a los demas bienes inmateriales
protegidos a traves de la referida especialidad juridica, corresponde establecer los elementos que

deben ser considerados para verificar su existencia.

67



Como se ha observado hasta el momento, debido a la complejidad de su estructura y
formulacién, el desarrollo doctrinal y legislativo de la figura del secreto empresarial no ha sido
pacifico, sin embargo, dentro del marco convencional internacional se han realizado esfuerzos en
establecer estandares minimos de proteccién para esta figura, siendo uno de sus principales
exponentes el ADPIC, formulado dentro del marco de la Organizacion Mundial del Comercio

(“OMC”) bajo la denominacion de “informacion no divulgada”.

Al ser este cuerpo normativo de origen internacional una de las principales referencias en
la materia, se tomard como base para el analisis de los requisitos de existencia del secreto

empresarial. De esta forma, se observa que el articulo 39 (2) del ADPIC establece que:

Las personas fisicas y juridicas tendran la posibilidad de impedir que la informacion que
esté legitimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por
terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos, en la

medida en que dicha informacion:

a) sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuracién y reunion
precisas de sus componentes, generalmente conocida ni facilmente accesible para personas
introducidas en los circulos en que normalmente se utiliza el tipo de informacion en

cuestion; y

b) tenga un valor comercial por ser secreta; y

c) haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta,

tomadas por la persona que legitimamente la controla.

Del articulo anterior se desprende que para que una determinada informacion pueda
considerarse protegida a través de la figura del secreto empresarial, es necesario que sea: (i)
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secreta, (ii) cuente con valor comercial por ser secreta, y (iii) haya sido objeto de medidas

razonables de proteccion por su poseedor legitimo para conservar ese caracter.

Estos elementos resultan comunes a los recogidos en instrumentos de alcance regional
como la Decision 486 de la CAN (actualmente no aplicable en Venezuela con motivo a la denuncia
del Acuerdo de Cartagena realizada por la Republica, como serd analizado en Capitulos
posteriores), la cual establece como requisitos que debe cumplir la informacion para ser
considerara como “‘secreto empresarial” que la misma sea ““a) secreta, [...] b) tenga valor comercial
por ser secreta; y [...] ¢) haya sido objeto de medidas razonables por su legitimo poseedor para
mantenerla secreta” (articulo 260 de la Decision 486 de la CAN); asi como en la Directiva (UE)
2016/943 en la cual se plantea en su articulo 2 como requisitos del “secreto comercial”
(denominacion empleada por la Directiva en este articulo, refiriéndose a la figura del secreto
empresarial): “a) ser secreta [...] b) tener un valor comercial por su caracter de secreto; [y] ¢) haber
sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias del caso, para mantenerla secreta, tomadas

por la persona que legitimamente ejerza su control”.

Con lo cual, se determina que existe cierta aceptacion general en el &mbito internacional
de los requisitos que debe cumplir la informacidn para ser objeto de proteccion bajo la figura del
secreto empresarial, aunque, como se habria demostrado en péarrafos anteriores, las

denominaciones empleadas varien con respecto a un instrumento u otro.

Informacion de Caréacter Secreto

La Informacion Objeto de Secreto Empresarial

Previamente se ha establecido que el secreto empresarial es definido como el conjunto de

conocimientos o informaciones relativa a cualquier ambito de la actividad comercial o industrial
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que es mantenido en reserva por su poseedor legitimo debido al valor competitivo que esta dicha

informacion detenta o la ventaja que le procura por sobre sus competidores.

Asi, la informacion y el conocimiento se conciben con el objeto o el bien inmaterial sobre
el cual recae el secreto como herramienta de proteccion (Massaguer Fuentes, 2019). En este
sentido, es relevante indicar que el bien inmaterial que puede ser protegido mediante el secreto va
desde la informacion dividida en su unidad o manifestacion inicial, es decir, la organizacién de los
datos, hasta su forma de expresion mas compleja, es decir, cuando la misma se convierte en

tecnologia (W. Olivero, comunicacion personal, 6 de julio de 2021).

Siguiendo el criterio anterior, Massaguer Fuentes (2019) al analizar la definicion de secreto
empresarial en el LSE mediante la trasposicién de la Directiva (UE) 2016/943 en Espafia, sefiala

que:

De este modo se explicita que el secreto empresarial es tanto el conjunto de datos, mas o
menos sistematizados, estructurados y ordenados que constituye la informacién, como el
entendimiento, inteligencia o comprension de las cosas proporcionado por ese conjunto de
datos que constituye el conocimiento. En la definicion legal de secreto empresarial, por lo
tanto, la referencia a la informacion incide en el aspecto objetivo del objeto protegido,
como lo son los datos sobre la materia a la que se refiere, mientras que la referencia al
conocimiento incide sobre su aspecto intelectivo, como es el saber adquirido a partir de

estos datos (p. 51).

De esta forma, los que se constituye como objeto del secreto empresarial es la informacion
y el conocimiento con valor competitivo (Corpus Mysticum), sin menoscabo de que este pueda ser

soportado en instrumentos fisicos (Corpus Mechanicum).
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Finalmente, con relacion al tipo de informacion que puede ser objeto de la figura del secreto
empresarial, previamente en el presente Trabajo Especial de Grado se ha establecido que la
doctrina, para efectos explicativos, ha definido dentro del objeto del secreto empresarial como
género a tres especies de informaciones y conocimientos propios de la actividad comercial: los
secretos industriales, los secretos comerciales y los secretos relativos a aspectos concernientes a la
organizacion interna de la empresa. Es por ello que la doctrina se ha decantado en establecer que
la informacion objeto de ésta “gira en torno a los distintos ambitos de la empresa [...] lo que
significa que su tipologia no es ilimitada; s6lo la conforman aquellos datos, informacién o

conocimientos vinculados a dicha organizacion econdémica” (Font Acuiia, 2014, p. 192).

Aunque, como seré indicado durante el desarrollo del presente Trabajo Especial de Grado,
se han producido orientaciones dirigidas a incorporar como detentadores de un secreto empresarial
a aquellas personas fisicas y juridicas que, en general, posean informacion objeto de reserva que
cumpla con los requisitos de proteccion para la tutela de este bien inmaterial de la Propiedad

Industrial.

Ahora bien, lo anterior no significa que toda la informacion y conocimientos puedan ser
objeto de la proteccidn del secreto empresarial, a pesar de que estos sean de caracter privado,
posean valor econdmico y puedan tener aplicacion dentro del desarrollo de actividades industriales
0 comerciales, como ocurre, por ejemplo, con aquellas informaciones relativas a la intimidad de

las personas y el derecho al honor (Massaguer Fuentes, 2019).

Con relacidn a este ultimo aspecto, resulta relevante estudiar la exclusion expresa realizada
por la Directiva (UE) 2016/943 de las materias que pueden ser objeto de secreto empresarial con
respecto a las experiencias y competencias “adquiridas por los trabajadores durante el normal

transcurso de su carrera profesional” (Considerando 14 de la Directiva (UE) 2016/943).
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La delimitacion entre qué aspectos pueden ser considerados parte de los conocimientos
propios de los trabajadores adquiridos durante la realizacidn de sus actividades y las informaciones
que son objeto de secreto empresarial no siempre es sencilla. La determinacion de la frontera entre
ambos elementos tiene su importancia en que, el primero podra ser libremente utilizado por el
trabajador incluso cuando termine su relacién laboral con el patrono, mientras que, en el segundo
caso, el uso o divulgacion no autorizada por antiguos empleados del secreto empresarial de su
antiguo empleador puede constituir una practica de competencia desleal que genere

responsabilidad frente a este ultimo.

Sobre este aspecto, Gémez Segade (citado por Font Acufia, 2013) sefiala que la
informacion de “conocimiento general”, es decir, aquella que es comln a toda la industria, es la
que puede considerarse como parte del conocimiento personal del empleado, mientras que, la
informacion de “conocimiento particular o especial”, es decir, la adquirida dentro del marco del

trabajo en una empresa, es la que puede constituir parte del objeto de un secreto empresarial.

Por otro lado, Massaguer Fuentes (2019) plantea que las experiencias personales adquiridas
por el trabajador son aquellas habilidades y destrezas que los trabajadores adquieren natural e
individualmente durante la ejecucion de sus actividades laborales, pasando a integrar el acervo
intelectual de los mismos, por lo que, cuentan con un caracter personal que les brinda mayor aptitud
profesional, razon por la cual puede ser utilizado libremente por éstos en el marco de su derecho

al trabajo.

En cambio, segun sefiala el mismo autor, el secreto empresarial versa sobre informaciones
y conocimientos que dificilmente pueden ser internalizados de “forma natural hasta convertirlos
en cualidades individuales de indole profesional, parte de su patrimonio intelectual individual”

(Massaguer Fuentes, 2019, p. 61), con lo cual, la diferenciacién se encontrara en aquellos
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conocimientos que se hagan propios del trabajador, independientemente de que los mismos hayan
sido adquiridos en la ejecucion de sus actividades laborales, siempre que no puedan ser excluidos

de su preparacion profesional como individuo.
El Caracter Secreto

De acuerdo a los requisitos planteados por el ADPIC, para que sea secreta la informacion
no debe ser “generalmente conocida ni facilmente accesible para personas introducidas en los
circulos en que normalmente se utiliza el tipo de informacion en cuestion” (articulo 39 (2) del

ADPIC), lo que requiere el analisis de dos supuestos especificos.
Informacion No Generalmente Conocida

En este sentido, con relacion a que la informacion no sea “generalmente conocida”, la
doctrina ha establecido diversas posiciones, contemplandose un criterio cuantitativo que establece
que la informacion para ser secreta no debe ser conocida por un amplio nimero de personas; un
criterio cualitativo, que sefiala que no debe ser conocido por las personas interesadas en el mismo
(Font Acufia, 2014), y, finalmente, un criterio mixto que establece que “el conocimiento del secreto
por la mayoria de los interesados determina su divulgacion, no pudiendo considerarse por tanto,

objeto de proteccion” (Mordn Lerma citada por Matheus Osechas, 2014, p. 159).

Estas tesis han sido criticadas por su indeterminacion, indicandose que el caracter secreto
debe ser considerado de forma relativa debido a que la informacion puede ser conocida por pocas
0 muchas personas sin perder el caracter de secreto, por lo cual, lo que determinara que se
considere “secreto” es que se mantenga en reserva y no sea conocida por los sujetos interesados

(Font Acuia, 2014).

Informacion No Féacilmente Accesible
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Por otro lado, ademas de no ser generalmente conocida, tampoco debera ser “facilmente
accesible”, lo que la doctrina ha circunscrito a reconocer que la informacion sera “secreta” cuando
para su adquisicion licita sea necesario invertir recursos y esfuerzo, es decir, que la misma resulte

costosa o dificil -no imposible- de obtener (Font Acufia, 2014).

Ahora bien, la informacion de dificil acceso no perdera su caracter de “secreta” cuando sea
obtenida licitamente por competidores implementando sus propios recursos y esfuerzos
individuales, si quien adquiere la misma no lo hace pablico o de conocimiento de los demés

interesados (Massaguer Fuentes, 2019).

En cualquier circunstancia, el poseedor inicial del “secreto” no tendra acciones en contra
del competidor que por sus propios esfuerzos haya adquirido licitamente la informacion a través
de investigaciones independientes, debido a que, de lo contrario, se desincentivaria la realizacion

de las mismas, lo que seria contrario a la investigacion e innovacion.

Ahora bien, que sea de “dificil acceso” no significa que la informacion deba ser novedosa
ni original (conceptos propios, el primero, del régimen invencional y, el segundo, de los Derechos
de Autor), dentro del analisis de la figura del secreto empresarial no reviste relevancia alguna la
verificacion de dicho caracter con relacion a la informacion a ser tutelada, por lo que, la
informacion y conocimientos objeto de proteccion a través de la figura del secreto empresarial
podra ser novedosa u original, o carecer de dichas caracteristicas, sin que ello sea determinante

para el otorgamiento de proteccion a través de esta institucion.

Con Valor Comercial por Ser Secreta

El interés con el que cuentan los competidores en el mercado para mantener oculta la

informacion viene dado por el valor competitivo que detenta el mismo, al cual, sefiala Font Acufa
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(2014), hace referencia el ADPIC al establecer que la informacion debe contar con “valor

comercial”.

Asi, el dominio que tiene el poseedor legitimo sobre dicha informacion o conocimiento le
procura una ventaja sobre los demas competidores que, finalmente, se traduce en la obtencién de
un activo cuya divulgacion implicard una pérdida econémica para dicho poseedor (Matheus

Osechas, 2014).

En este sentido, la ventaja otorgada al poseedor puede ser de cualquier naturaleza, incluso,
teniendo un “valor negativo”, denominacion atribuida a la informacion que deriva en resultados
infructuosos, pero que le permite a su poseedor conocer qué actuaciones no realizar para lograr los
objetivos esperados, asi, incluso los resultados fallidos de una investigacién pueden contar con
valor competitivo para otros actores del mercado, en tanto los demas competidores tendran que
incurrir en esfuerzos econémicos y humanos para obtenerla, por lo que, conocerla les ahorraria

costos en investigacion (Sosa Huapaya, 2015).

Que haya sido Objeto de Medidas Razonables por su Legitimo Poseedor para

Mantenerla Secreta

Finalmente se presenta como ultimo requisito la aplicacion de medidas razonables para

mantener la informacién o los conocimientos en secreto.

En este sentido, se debe verificar que el poseedor legitimo tenga voluntad de mantener en
secreto la informacion correspondiente, siendo que dicha voluntad debera ser externalizada o
manifestada. Algunos autores han sostenido que dicha manifestacion de voluntad puede ser
realizada de forma técita, de acuerdo a las circunstancias que se presenten, e incluso a través de

medios verbales (Astudillo Gomez, 2019b), en cuyo caso, se considera que también deberia quedar
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demostrada la voluntad de mantener bajo secreto la informacion o los conocimientos

correspondientes.

En Venezuela el tratamiento judicial de la figura del secreto empresarial ha sido limitado,
sin embargo, con relacion a las medidas razonables de proteccion, la Corte Primera de lo
Contencioso Administrativo (“CPCA”) en sentencia No. 2002-526 de fecha 20 de marzo de 2002,
caso: WELLHEAD, INC. contra la decision de la Superintendencia para la Promocién y
Proteccion de la Libre Competencia (PROCOMPETENCIA), determind que los avisos y notas que
advirtieran sobre la confidencialidad de la informacién son considerados medidas razonables a los

fines de establecer la existencia de un secreto empresarial.

En este sentido, la CPCA se pronuncid sobre este aspecto en los siguientes términos:

Todo ello demuestra que, a través de la misma via de interpretacion empleada por la
Administracion (esto es, a través del auxilio de las normas sobre propiedad industrial) se
concluye que el s6lo hecho de prevenir al receptor de la informacion sobre su
confidencialidad se erige, también, como una medida razonable de proteccion, la cual
dejaria ver la voluntad de legitimo detentador de dicha informacion de no hacerla del
dominio pablico, por lo cual ella podria seguir siendo considerada —si retine todas las demas
condiciones- como un secreto industrial si, a través de una nota o aviso, se previene al

receptor de la informacion sobre su confidencialidad.

Por consiguiente, estima la Corte errado el criterio expresado en el acto recurrido, segun el
cual la inexistencia de un acuerdo de voluntades sobre la confidencialidad de la

informacion dejaria ver que las medidas adoptadas por la recurrente no han sido razonables
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y que por ello no podria sostenerse en este caso la existencia de un secreto industrial, y asi

se decide.

La sentencia anteriormente transcrita es una de las pocas en las cuales los tribunales de la
Republica se han pronunciado sobre aspectos relativos al secreto empresarial, lo que, como sera
analizado con mayor profundidad en Capitulos siguientes, no necesariamente ha implicado un

tratamiento adecuado a dicha institucion.

De esta forma, siguiendo con el criterio anteriormente sefialado, para dar cumplimiento a
este requisito el poseedor legitimo podra implementar cualquier medida que le permita mantener
la informacion y los conocimientos resguardados. Para ello, la doctrina ha distinguido entre dos

tipos de medidas: las medidas juridicas y las medidas técnicas (Font Acufia, 2017).

De acuerdo a lo sefialado por Font Acufia (2017), las medidas juridicas se refieren a
aquellas prohibiciones convencionales establecidas para evitar que los terceros que accedan con
consentimiento del poseedor legitimo a las informaciones y conocimientos objeto de secreto
empresarial se abstengan de divulgar o explotar las mismas, dentro de estas se encuentran

contenidos los contratos de confidencialidad y las clausulas de no competencia.

Por otro lado, las medidas técnicas, “tratan sobre procedimientos de seguridad (materiales
o fisicos), destinados tanto a advertir a su destinatario el caracter confidencial de la informacion,
como a prevenir que los terceros accedan a ella sin autorizacion” (Font Acufia, 2017, p. 154). Estas
medidas pueden ser de distintos tipos, pudiendo incluir protocolos de seguridad, contrasefias o
cddigos de acceso, el sefialamiento o marcado de la informacion como confidencial, indicaciones

y advertencias de seguridad, entre otros. En cualquier caso, los tipos de medidas pueden ser
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implementados individual e indistintamente, es decir, unos u otros, o de forma conjunta, es decir,

los dos simultdneamente.

Finalmente, la forma de determinacion de la “razonabilidad” de estas medidas es un
elemento complejo dada la amplitud e imprecision de este término. Sobre este tema, algunos
autores se han pronunciado sobre el andlisis de este elemento de forma casuistica, debiendo

considerarse caso por caso (Sufiol citado por Font Acuiia, 2014).

En este sentido, la doctrina ha propuesto la consideracion de dos niveles de proteccion, uno
orientado a la proteccién que debe ser asumida frente a los terceros a los que voluntariamente les
ha sido divulgada la informacion, en cuyo caso al encontrarse dentro del control del poseedor
legitimo deba asumirse un criterio estricto por el cual se exigira que éste ultimo tome las medidas
necesarias para garantizar que dicho tercero mantenga la informacion bajo reserva; mientras que,
en el otro nivel de proteccion se ubiquen los supuestos relativos a las actuaciones necesarias para
impedir que los terceros accedan ilicitamente o sin autorizacion del poseedor legitimo a dichas
informaciones, lo cual se encuentra fuera del control del poseedor legitimo, por lo que, proponen

que sea considerado de forma maés flexible que el anterior (Font Acufia, 2014).

La Configuracion Estructural del Secreto Empresarial

Como fue planteado previamente, los bienes inmateriales y sus caracteristicas distintivas
justificaron la creacion de un régimen de tutela diferenciado a las regulaciones clasicas de la
propiedad del Derecho Romano, lo cual supuso, conforme sefiala Moron Lerma (2001), la creacion
de un régimen de emulacion o simulacion de dicho derecho de propiedad, pero que se encontrara
ajustado a las condiciones de los bienes inmateriales. Esta intencion de simular el régimen de

propiedad aplicable a los bienes corporales puede verse demostrado a partir de las expresiones
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creadas para denominar a la rama del Derecho dirigida a proteger las creaciones del intelecto,

como lo es la “Propiedad Intelectual” y la “Propiedad Industrial” (Morén Lerma, 2001).

De esta forma, se le proporciond a los bienes inmateriales una tutela que:

se centra en garantizar su uso frente a una actividad dirigida a terceros, de forma que, a
diferencia de las entidades corporales, se concede una exclusiva utilizacion respecto a la
exteriorizacion de la creacion intelectual, que no deriva de la propia naturaleza del bien,

sino que es atribuida artificialmente por el derecho (Morén Lerma, 2001, p. 104).

En este sentido, el ordenamiento juridico reconoci6 a través de la instauracion de este
régimen especial sobre las creaciones del intelecto, la forma de relacion que surge entre los

creadores y las creaciones, respectivamente.

En lo que respecta a la figura del secreto empresarial, al reconocerse su caracter inmaterial
y consagracion dentro de la Propiedad Industrial, en los términos definidos en el presente Capitulo,
aunque la tutela otorgada a este no contempla el reconocimiento de un derecho de exclusién como
derecho absoluto de forma equivalente a como es concebido en las demas categorias de la
Propiedad Industrial, ello “no le impide al poseedor legitimo de un secreto empresarial establecer
una relacion juridica basada en aquel, similar a la que puede hacerse con otros bienes inmateriales

que si lo son” (Astudillo Gomez, 2019b, p. 330).

En este sentido, sosteniendo que el secreto empresarial contempla la naturaleza juridica de
bien inmaterial y otorga a su poseedor legitimo una facultad o un derecho subjetivo que le permite
evitar que terceros accedan sin su consentimiento a determinada informacion, mientras esta
permanezca secreta, y que le brinda acciones ante la perturbacion de dicha posesion, la estructura

juridica que determina su configuracion puede ser explicada a través de la relacion obligacional
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que, al implementar el ordenamiento juridico la herramienta del “secreto”, consistiria en una doble
obligacion, una de caracter general, frente a la sociedad, y, otra de caracter personal, frente a los

terceros.

A los fines del analisis de la configuracion del secreto empresarial, se procede a
implementar la metodologia empleada para explicar la Teoria General del Secreto de Riofrio
Martinez-Villalba, en los terminos esbozados previamente en el presente Trabajo Especial de
Grado, tomando en consideracion que el “secreto” es una herramienta de proteccion de bienes
juridicos, a través del cual, en el presente caso, se reconoce al poseedor un derecho subjetivo no
absoluto que le permite evitar que los terceros accedan ilicitamente a una determinada informacion
con valor competitivo que dicho poseedor legitimo tiene bajo su poder, siempre que se cumpla con

los requisitos concurrentes de proteccidn establecidos legislativamente.

Objeto de Proteccion del Secreto Empresarial

El objeto material de proteccién en el secreto empresarial sera la informacion o el
conocimiento, en los términos explicados al realizar el analisis de los requisitos para la existencia
del secreto empresarial. En este sentido, ha de insistirse en que el la informacion y el conocimiento
se califican como elementos inmateriales y heterogéneos -siempre gue se encuentren enmarcados
dentro de la actividad comercial o industrial- que pueden ser soportados en instrumentos fisicos,

pero que no se confundiran con estos.

Ahora bien, debe determinarse que existe una diferencia sustancial entre, por un lado, el
objeto material del secreto empresarial (la informacion y el conocimiento) y, por otro lado, el bien

juridico protegido a través de dicha institucion.
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En este caso, el secreto empresarial podra ser regulado a través de diversas disciplinas
juridicas, debido a que la heterogeneidad de la informacion que puede ser protegida a través de
este, asi como su complejidad, permiten incorporar diversos supuestos y situaciones juridicas que
pueden ser de interés para el Derecho. Es por ello que esta institucion podra protegerse a través de
su incorporacién en normas relativas a distintas ramas del Derecho (como lo son la materia laboral,
administrativa, penal o civil), sin embargo, al tener una inclinacién preeminentemente privada,
siendo que protege un interés de caracter economico de actores competitivos dentro del mercado,
el bien juridico tutelado se encontrara vinculado -por lo menos, primigeniamente- a la proteccion
del interés econdmico por el cual el poseedor legitimo desea mantener bajo reserva la informacion
con valor competitivo, sin menoscabo de que a este puedan incorporarse otros bienes juridicos a

ser protegidos a través de dichas otras disciplinas juridicas.

En este sentido, Massaguer Fuentes (2019) con relacion a la regulacion a la figura del

secreto empresarial en la LSE, sefiala que:

Como queda dicho, estas disposiciones de la LSE establecen un régimen juridico-privado
general de la proteccion de los secretos empresariales. Pero no agotan la regulacion de esta
materia, que resulta de distintas normas que, desde una perspectiva u otra, establecen
salvaguardas y prohibiciones dirigidas a preservar la confidencialidad de la informacion
que constituye secreto empresarial y con ella su explotacion sin interferencia de quienes
no obtengan esa informacion de forma licita. Y ello, sin perjuicio de que el objetivo
primario de estas otras medidas no sea siempre la tutela de los secretos empresariales como
bien inmaterial y de que el énfasis se ponga en cada caso sobre un aspecto u otro de la

interferencia sobre la posicion de su titular (p. 47).
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Es por lo anterior que, se concluye que la figura del secreto empresarial al poseer un objeto
complejo y heterogéneo puede incorporar diversas situaciones cuya proteccion podria ser
contenida en una regulacién o proteccion conjunta a través de diversas ramas del Derecho, para
lograr obtener un cabal resguardo directo o indirecto de los intereses del poseedor, sin menoscabo

de que puedan incorporarse otros intereses y bienes juridicos que justifiquen dicha proteccion.

La Obligacion Impuesta a través de la Regulacion del Secreto Empresarial

En el marco de lo planteado a través de la “Teoria General del Secreto” y conjuntamente
con la posicion asumida sobre la naturaleza juridica del secreto empresarial como institucion, se
reconoce la existencia de una relacion obligacion al otorgarsele a través de la Propiedad Industrial
un derecho no absoluto o una facultad al poseedor legitimo sobre el referido secreto empresarial
de extraer del conocimiento publico determinada informacién o conocimientos sobre los cuales
mantendréa el control mientras pueda conservar la reserva de los mismos que, de ser transgredida
a través de accesos ilicitos realizados por terceros, daran derecho a dicho poseedor de ejercer las

acciones otorgadas por el ordenamiento juridico.

Obligacion General

Aunque a través del secreto empresarial no se protege una “propiedad”, ni tampoco se le
otorga al poseedor legitimo un verdadero derecho subjetivo absoluto en los términos de las demas
categorias de la Propiedad Industrial, el reconocimiento de la proteccién ante la adquisicion o
acceso ilicito por terceros implica la aceptacion de la existencia de una obligacion general de no
interferir en la relacion de posesion existente entre el poseedor legitimo y el bien inmaterial sobre
el que versa el secreto empresarial, siempre que el mismo cuente con los requisitos de existencia

previamente estudiados.
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En este sentido, los competidores del poseedor legitimo -y, en general, cualquier persona-
deberén abstenerse de realizar actuaciones ilicitas que puedan afectar la posesion que dicho
poseedor legitimo tiene de la informacion o los conocimientos objeto de secreto empresarial,
quien, como fue previamente desarrollado, podra implementar medidas de diversa indole para

evitar que éstos accedan a dicha informacién bajo su poder.

Obligacion Personal

Igualmente, se producira la existencia de una obligacion personal con relacion a aquellos
terceros a los que el poseedor legitimo hubiese comunicado voluntariamente la informacion objeto
de secreto empresarial y, por el otro lado, con relacién a aquellos terceros que transgredan la
obligacion general de no afectar o perturbar la relacién de posesion existente entre el poseedor
legitimo y el bien inmaterial, con respecto a los cuales, en ambas circunstancias, el poseedor
legitimo tendrd derecho a accionar con la finalidad de exigir el resarcimiento de los dafios
provocados con motivo a ese acceso ilicito o a la divulgacion del secreto empresarial, segun sea el

Caso.

Los Sujetos en el Secreto Empresarial ¢Quiénes estdn Obligados?

Dentro de las relaciones juridicas se pueden determinar tres elementos principales: los
sujetos, el objeto y el vinculo (Dominguez Guillén, 2017), de los cuales, hasta el momento, se ha
establecido la forma de determinacion del objeto del secreto empresarial, y se han sefialado los
vinculos de los que pudieran derivar, ya sea porque la obligacion tenga por origen la ley (por ser
reconocido este derecho o facultad al poseedor legitimo) o un contrato (como lo puede ser la

celebracion de un acuerdo de confidencialidad entre las partes).
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En este sentido, de acuerdo a las obligaciones surgidas en el marco del secreto empresarial,
el poseedor legitimo se constituye en el sujeto activo de la obligacion, ostentando el derecho de
crédito sobre la sociedad y los terceros transgresores, quienes se constituyen en los sujetos pasivos

de la misma.

Sujeto Activo

De acuerdo a lo sefialado por Dominguez Guillén (2017), en las relaciones juridicas
derivadas de derechos reales, como es el caso del derecho de propiedad, el sujeto activo es el titular
del referido derecho, mientras que, en las relaciones juridicas obligacionales relativas a derechos

de credito, el sujeto activo sera el acreedor de la deuda correspondiente.

Hasta el momento, durante el desarrollo del presente Trabajo Especial de Grado, se ha
referido a la figura del sujeto que ostenta la facultad o el derecho en el secreto empresarial como
el “poseedor legitimo”, es decir, aquel que tiene el control sobre las informaciones o conocimientos

con valor competitivo y caracter empresarial que se encuentran bajo reserva.

En este sentido, pese a coincidir con la postura relativa a que el secreto empresarial tiene
caracter de bien inmaterial que otorga a su poseedor un derecho no absoluto sobre el mismo, se
considera adecuado la implementacion del término “poseedor” y no “titular de derecho” con la
finalidad de no generar confusiones en cuanto al régimen juridico especial aplicable a esta figura
dentro de la Propiedad Intelectual a través de las demas categorias que si otorgan derechos de
exclusiva sobre las creaciones intelectuales, sin que ello menoscabe o desnaturalice el caracter de
bien inmaterial de la Propiedad Industrial que ostenta el secreto empresarial, como fue desarrollado

previamente.

Sobre este aspecto, Astudillo Gomez (2019b) sefiala lo siguiente:
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La Directiva europea habla de “poseedor” para referirse a la persona, bien juridica o fisica,
que detenta la informacion considerada con tal caracter. Asumimos que tal calificativo se
da para diferenciarlo de los sujetos de derechos de propiedad intelectual quienes son a su
vez titulares de derechos. La posesion de un secreto comercial obtenido por medios licitos
no esta basada en titulo que acredite derecho alguno, pero es “legitima” por cuanto esta
sustentada y protegida por leyes. No existe en estos casos por lo tanto “posesion precaria

o ilegitima” porque no puede ejercerse de facto (p. 326).

De esta forma, se evidencia que, siendo que el secreto empresarial no otorga a su poseedor
un derecho de exclusiva absoluto como el reconocido a través de las demas categorias juridicas de
la Propiedad Intelectual a través de un titulo otorgado por el Estado, sobre este se ha optado por la
aplicacion de una terminologia diferenciada que se refiera a su especialidad dentro de esta rama
del Derecho, encontrando, entonces, su legitimidad en el reconocimiento que el ordenamiento
juridico hace de la facultad con la que actua el poseedor, y cuya posesion, en caso de ser perturbada
ilicitamente por terceros, le permitird accionar los mecanismos dispuestos legislativamente para

su proteccion.

Por otro lado, resulta relevante la precision realizada por el ADPIC en su articulo 39,
también contenida en la Directiva (UE) 2016/943 en su articulo 2, con relacion a la consagracion

del sujeto activo del secreto empresarial incorporando a las “personas fisicas o juridicas”.

Sobre este aspecto, y especificamente refiriéndose a la Directiva (UE) 2016/943,

Massaguer Fuentes (2019) sefiala que:

El cardcter empresarial del valor de la informacion o conocimiento no depende de la

naturaleza de su titular y, en particular, de que sea una empresa; asi resulta, entre otros
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extremos, de la extension de la condicion de titular a toda persona fisica o juridica (art. 1.2
LSE), y no solo a las que sean empresarios, de la expresa consideracion de los “organismos
de investigacion de caracter no comercial”, al lado de las empresas, entre los operadores
que desarrollan conocimientos e informaciones que, por ser secretos, confieren ventajas
competitivas y que son los portadores de los intereses que justifican la proteccion de los
secretos empresariales (cdo. (1) de la Directiva), o de la inclusion de la informacion y
conocimientos cientificos entre lo[s] que pueden ser objeto de secreto empresarial (art. 1.1

LSE) (p. 56).

Asi, pese a que la misma denominacion de “secreto empresarial” puede llevar a considerar
delimitado el ambito subjetivo en su aspecto activo a “empresas”, se determina que algunos
instrumentos internacionales y regionales han optado por incorporar a otros actores que pueden
desplegar actuaciones dentro del mercado, siempre que la informacion o los conocimientos

protegidos cumplan con los requisitos o condiciones de existencia legislativamente establecidos.

Lo anterior podria generar que, aspectos como su denominacion sigan siendo debatidos de
la forma en la que previamente fue desarrollado en apartados anteriores, siendo que, actualmente,
no se concibe una expresion uniforme y pacifica en la materia, con respecto a lo cual, ratificamos
la seleccion para este Trabajo Especial de Grado de la denominacion “secreto empresarial” dado
su uso extendido y facilidad de utilizacién, sin menoscabo de reconocer que posteriormente puedan
incorporarse denominaciones mas adecuadas para la identificacion de esta institucion, como lo es,

por ejemplo, la propuesta del ADPIC al consagrarla como “informacion no divulgada”.

Sujeto Pasivo
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Por otro lado, partiendo de las obligaciones impuestas a través de la regulacion del secreto
empresarial se pueden evidenciar dos tipos de sujeto pasivo, segln se considere la obligacion

general y la obligacién personal.

En este sentido, en lo que respecta a la obligacion general, puede observarse una
asimilacion a la relacién juridica existente con respecto a derechos reales (sin que pueda
confundirse totalmente, como fue previamente indicado con relacién a la incompatibilidad del
régimen del derecho de propiedad con respecto a los bienes inmateriales), en los cuales, el sujeto
pasivo se encuentra constituido por un conjunto de obligados integrados por los individuos de la
sociedad que, en conjunto, constituyen un sujeto pasivo universal (Dominguez Guillén, 2017), y
los cuales deben abstenerse a realizar actuaciones que perturben la posesion del poseedor legitimo
a través de medios ilicitos, que, como fue determinado previamente, se limitard a aquellos
supuestos en donde éstos transgredan o divulguen el secreto empresarial, pero que, no incluira
aquellas circunstancias en las que los miembros de la sociedad obtengan la informacion o los

conocimientos a traves de esfuerzo propio derivado de investigaciones independientes.

Por otro lado, con respecto a la obligacion personal, de acuerdo al esquema explicativo
planteado por la “Teoria General del Secreto” previamente desarrollada, en ésta se produce una

determinacion del sujeto pasivo, quien se constituira en el deudor de la obligacion correspondiente.

En este sentido, la obligacion personal, conforme a los parametros generales de la referida
teoria, se circunscribe en dos supuestos, el primero, cuando el secreto empresarial ha sido
comunicado bajo deber de reserva por el poseedor legitimo a un receptor, sobre el cual nace el
deber de mantener la confidencialidad de la informacion recibida (acceso licito a la informacion o
los conocimientos), y, el segundo, que se refiere a aquellos casos en los cuales un sujeto transgrede

accediendo a través de medios ilicitos el secreto empresarial o lo divulga, con lo cual, nace el
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derecho del poseedor legitimo a accionar en contra de dicho transgresor exigiendo el resarcimiento

por los dafios producidos.
Bases Legales

Dentro del marco normativo venezolano existen pocas normas vigentes que se refieren al
secreto empresarial, y las menciones contenidas en ellas son escasas y descoordinadas. A
continuacidn, se presenta el listado de las regulaciones vigentes en la materia que contienen
referencias generales al secreto empresarial 0 que pueden constituir su sustento normativo en

Venezuela, las cuales seran analizadas con mayor precision en capitulos siguientes:

La Constitucion de la Republica Bolivariana de Venezuela (“CRBV”) no contempla de
forma expresa la figura del secreto empresarial, sin embargo, en su articulo 98 consagra el
reconocimiento de la proteccién constitucional de la Propiedad Intelectual, en los siguientes

términos:

Articulo 98. La creacion cultural es libre. Esta libertad comprende el derecho a la inversion,
produccion y divulgacion de la obra creativa, cientifica, tecnoldgica y humanistica,
incluyendo la proteccion legal de los derechos del autor o de la autora sobre sus obras. El
Estado reconocerd y protegera la propiedad intelectual sobre las obras cientificas, literarias
y artisticas, invenciones, innovaciones, denominaciones, patentes, marcas y lemas de
acuerdo con las condiciones y excepciones que establezcan la ley y los tratados

internacionales suscritos y ratificados por la Republica en esta materia.

La regulacion de la Propiedad Intelectual como rama del Derecho cuenta con un relevante
desarrollo legislativo a través de instrumentos internacionales, los cuales, de conformidad con el

articulo 154 de la CRBYV, requieren de previa aprobacion por la Asamblea Nacional antes de ser
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ratificados por el Presidente de la Repulblica; procesos necesarios para que dichos instrumentos

internacionales puedan formar parte del ordenamiento juridico interno.

A pesar de lo anterior, el articulo 153 de la CRBV establece la promocidon y favorecimiento
de la integracion latinoamericana y caribefa, por lo que, las normas que sean adoptadas “en el
marco de los acuerdos de integracion seran consideradas parte integrante del ordenamiento legal

vigente y de aplicacion directa y preferente a la legislacion interna”.

Dentro de los tratados internacionales que han sido suscritos por Venezuela en materia de
Propiedad Intelectual se encuentra el CUP, cuya Ley Aprobatoria fue publicada en Gaceta Oficial
No. 4.882 del 30 de marzo de 1995, siendo uno de los principales instrumentos relativos a la
Propiedad Industrial, el cual establece las delimitaciones generales para determinar el contenido

de la misma.

De igual forma, la Republica también suscribié el Convenio que establece la OMPI cuya
Ley Aprobatoria fue publicada en la Gaceta Oficinal Extraordinaria No. 3.311 del 10 de enero de
1984, como uno de los principales organismos internacionales cuyo objeto esta dirigido a fomentar

la proteccion de las creaciones intelectuales.

En estos tratados internacionales, pese a no incluirse de forma expresa la figura del secreto
empresarial, se concibe como parte de la Propiedad Intelectual a la competencia desleal, siendo
una de las disciplinas con las que histéricamente se ha vinculado al secreto empresarial (articulo 1

(2) del CUP y articulo 2 (viii) del Convenio que establece la OMPI).

Finalmente, Venezuela también es uno de los Estados parte del Acuerdo de Marrakech por
el que se establece la OMC, cuya Ley Aprobatoria fue publicada en la Gaceta Oficial No. 4.829

del 29 de diciembre de 1994, dentro del cual se incluye el Anexo 1C que establece el ADPIC.
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Dentro del contenido del ADPIC se desarrollan con mayor precision los estandares internacionales
establecidos por el CUP, y se incorpora la figura del secreto empresarial a través de las
disposiciones relativas a la “informacion no divulgada”, brindando un estandar de proteccion

internacional con el que previamente no contaba esta institucion.

Dentro de la normativa interna venezolana, un primer acercamiento al reconocimiento de
los derechos de Propiedad Intelectual se encuentra contenido en el articulo 546 del CC, el cual

establece lo siguiente:

Articulo 546. El producto o valor del trabajo o industria licitos, asi como las producciones
del ingenio o del talento de cualquiera persona, son propiedad suya, y se rigen por las leyes

relativas a la propiedad en general y las especiales sobre estas materias.

Con lo cual, se reconoce la relacion existente entre el creador de una produccién del
ingenio, y dicha creacion en si misma, la cual seria objeto de regulacion especial. En este sentido,
en Venezuela la Propiedad Industrial cuenta con un instrumento legislativo especifico constituido
por la LPI, publicada en la Gaceta Oficial No. 25.227 del 10 de diciembre de 1956, la cual tiene

por objeto regir:

los derechos de los inventores, descubridores e introductores sobre las creaciones, inventos
0 descubrimientos relacionados con la industria; y los de los productores, fabricantes o
comerciantes sobre las frases o signos especiales que adopten para distinguir de los

similares los resultados de su trabajo o actividad (articulo 1 de la LPI).

Con lo cual, mediante este texto legislativo se regularan aquellos derechos sobre bienes
inmateriales que tengan un destino comercial o industrial por encontrarse vinculados a elementos

que tienen lugar o se desarrollan dentro del mercado.
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La vinculacion de los bienes inmateriales protegidos a través de las categorias juridicas
incorporadas dentro de la Propiedad Industrial con el desenvolvimiento del mercado ha hecho
relevante el estudio de otras ramas del Derecho Econdmico dirigidas a regular las relaciones entre

los actores que intervienen en el intercambio de bienes y servicios.

En este sentido, el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Antimonopolio (“LA”), cuya
reimpresion fue publicada en la Gaceta Oficial No. 40.549 del 26 de noviembre de 2014, establece
que el mismo tiene por objeto “promover, proteger y regular el ejercicio de la competencia
econOmica justa [...] mediante la prohibicidén y sancion de conductas y précticas monopdlicas,
oligopolicas, abuso de posicién de dominio, demandas concertadas, concentraciones econémicas

y cualquier otra practica econémica anticompetitiva o fraudulenta”.

Por otro lado, la Propiedad Intelectual también es reconocida y regulada a través de normas
relativas al Derecho laboral. En este sentido, la Ley Organica del Trabajo, los Trabajadores y las
Trabajadoras (LOTTT), publicada en la Gaceta Oficial No. 6.076 del 07 de mayo de 2012, dedica
un capitulo completo a la regulacion de las “Invenciones, Innovaciones y Mejoras”, estableciendo
a través de este -empleando una técnica legislativa inadecuada e incurriendo en algunas
imprecisiones terminologicas- las normativas vinculadas a la creacion de producciones del

intelecto que resulten de relaciones laborales.

Estas normas constituyen el contexto normativo general de la Propiedad Intelectual, con
especial referencia a la Propiedad Industrial. El andlisis de las mismas a los fines de la
determinacion de la consagracion legislativa del secreto empresarial sera desarrollado en Capitulos

siguientes.

91



Capitulo 111
Marco Metodoldgico
Disefio de Investigacion y Metodologia

Para la ejecucion de la investigacién en los términos identificados en el presente Capitulo,
se procedio a desarrollar un estudio tedrico-descriptivo basado en el analisis documental, para lo
cual se siguié un proceso sistematizado de busqueda, analisis critico e interpretacién de
informacion y descripcion de hechos contenidos en textos documentales bibliogréficos, legales y

jurisprudenciales.

El presente Trabajo Especial de Grado se desarroll6 mediante una investigacion de caracter
proyectiva, dirigida a ofrecer una solucién practica a las dificultades existentes para aplicar y
formular politicas legislativas sobre el secreto empresarial como institucion juridica de la
Propiedad Industrial, derivadas de la deficitaria regulacién normativa de la misma, asi como del
escaso estudio de la institucion a nivel académico en Venezuela, lo cual se propuso a ser realizado
mediante la identificacion y definicion de los principios rectores que derivan de la consagracion y

esencia de este bien inmaterial en el ordenamiento juridico venezolano.
Técnicas y Herramientas de Recoleccion y Procesamiento de los Datos
Analisis Documental

En la presente investigacion se ejecutd una busqueda, clasificacion e interpretacion de la
informacion contenida en soportes fisicos y digitales a efectos de determinar la definicion de
“secreto empresarial”, el alcance de la misma y los requisitos que debe cumplir la informacién

para su proteccion bajo esta institucién en Venezuela.
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En este sentido, se realizé un analisis de las tesis y posturas planteadas por la doctrina en
materia de la naturaleza juridica del secreto empresarial, con la finalidad de que ésta sirva de
cimiento para la identificacion de los elementos fundamentales de dicha institucion, en
concordancia con el estudio de los requisitos de proteccion en el marco de la legislacion aplicable

y la interpretacién de los mismos de conformidad con la doctrina especializada en la materia.

De forma concatenada, se procedidé a estudiar las normas en materia de Propiedad
Intelectual que han regulado al secreto empresarial durante los ultimos veinte afios en Venezuela,
con especial referencia a la legislacion vigente, a los efectos de identificar y extraer los principios
generales y los elementos esenciales que regulan al secreto empresarial como institucion juridica
en Venezuela, lo que tendré por finalidad proponer un listado de principios rectores que informen
sobre los fundamentos en los que debera basarse el legislador nacional para la regulacion efectiva
de la institucion en el pais, asi como para su funcionamiento como elementos orientadores de
interpretacion que permitan guiar a los operadores juridicos en la aplicacion de las normas en la

materia.

Analisis Comparado

Para la identificacion de los principios rectores de la institucion juridica del secreto
empresarial en Venezuela, se procedio a realizar un analisis comparativo de las diversas normas,
de origen nacional e internacional, que se han referido a dicha figura y que han integrado al

ordenamiento juridico venezolano durante los ultimos veinte afos.

Entrevistas semi-estructuradas

Mediante la aplicacion de la técnica de “entrevista semi-estructurada” se propuso acudir

ante profesionales del Derecho cuyas practicas se encontraren concentradas en las areas de la
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Propiedad Intelectual y el Derecho Corporativo, o en el desarrollo académico de las mismas, con
la finalidad de conocer su experiencia con respecto a la aplicacion practica, administrativa y
judicial de los mecanismos de proteccion relacionados con el secreto empresarial en Venezuela,
asi como para recopilar sus impresiones con relacion a la proyeccion de una futura regulacion de
esta institucion, partiendo de los cimientos que regulan a la figura del secreto empresarial en el

sistema venezolano.

A los fines de la realizacion de las entrevistas semi-estructuradas, se prepararon como

preguntas base un listado de interrogantes relativas a los puntos a ser consultados.
Resultados
Andlisis Comparativo

Matriz De Informacion Sobre Las Denominaciones Contenidas En La Normativa De

Origen Nacional Que Se Refiere Al Secreto Empresarial.

Tabla 2. Analisis de la aplicacion del cuadro matriz sobre las denominaciones contenidas en

la normativa de origen nacional que se refiere al secreto empresarial.

Denominaciones contenidas en la normativa de origen nacional que se refiere al secreto
empresarial

Normativa Denominacion empleada Definicion aportada Estatus actual

de aplicacion

en Venezuela

LPI No establece la institucion. Sin | No establece la Vigente.*
embargo, menciona la  no | institucion.
patentabilidad de las “modalidades

4El dia 12 de septiembre de 2008 el SAPI notificé de la restitucion en su totalidad de la LPI en virtud de la denuncia
realizada por Venezuela del Acuerdo de Cartagena (Boletin de la Propiedad Industrial No. 496, Afio 48, 15 de
septiembre de 2008).
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de trabajo o0 secretos de

fabricacion”.
LPPELC | Secretos industriales No establecido. Derogada.
CP Invenciones o0 descubrimientos | No establecido. Vigente.

cientificos 0 aplicaciones
industriales que deban permanecer

en secreto.
LOTTT | Secretos de manufactura, | No establecido. Vigente.
produccion o procedimiento.
LA No establece la institucion. No establece la Vigente.
institucion.

Fuente: Elaboracion propia.

En la matriz de informacién anteriormente plasmada se evidencia una comparacion entre
los diversos cuerpos legislativos de origen interno que han regulado al secreto empresarial en
Venezuela durante los dltimos veinte afios, los cuales solo se han limitado a mencionar de forma
general a la institucién implementando distintas denominaciones, mas no desarrollando una
definicion legal de qué debe entenderse por “secreto empresarial” ni cual es la extension del mismo

en el ordenamiento juridico venezolano.

De igual forma, puede observarse que la ley especial aplicable en materia de Propiedad
Industrial, es decir, la LPI, no contempla ni desarrolla de forma extensa a la figura del secreto
empresarial, sin embargo, hace una referencia que parece inclinarse al reconocimiento de dicha
institucion a través de lo indicado en su articulo 15, numeral 5, al sefialar como materia no

patentable “las modalidades de trabajo o secretos de fabricacion”.

Lo anterior permite concluir que el secreto empresarial, pese a encontrarse contenido
dentro de normas venezolanas vigentes, no cuenta con una definicion legislativa en Venezuela que

permita establecer los parametros de desarrollo de dicha institucion. Adicionalmente, puede

95



identificarse que, la legislacion venezolana no establece de forma uniforme la denominacion que

debe ser empleada para regular al secreto empresarial como institucion juridica.

Matriz de Informacién sobre la Normativa de Origen Nacional que se refiere al

Secreto Empresarial

Tabla 3. Andlisis de la aplicacion de cuadro matriz sobre la normativa de origen nacional

que se refiere al secreto empresarial.

Normativa de origen nacional que se refiere al secreto empresarial

Normativa Publicacion en G.O. Materia Estatus actual
LPI Gaceta Oficial No. 25.227 del | Propiedad | Vigente como consecuencia de
10 de diciembre de 1956. Intelectual | la desaplicacion de las normas
de la Comunidad Andina.
LPPELC Gaceta Oficial No. 34.880 del Libre Establecia la figura de los
13 de enero de 1992. Competencia | “secretos industriales”, sin
embargo, actualmente se
encuentra derogada por la LA,
publicada en la Gaceta Oficial
No. 40.549 de fecha 26 de
noviembre de 2014.
Reglamento | Gaceta Oficial No. 35.202 del Libre No ha sido expresamente
ldela 03 de mayo de 1993. Competencia | derogado.
LPPELC
Reglamento | Gaceta Oficial No. 35.963 del Libre No ha sido expresamente
2dela 21 mayo 1996. Competencia | derogado.
LPPELC
CP Gaceta Oficial No. 5.768 del Derecho Parcialmente derogado.
13 de abril de 2005. Penal
Reglamento | Gaceta Oficial No. 38.426 del Derecho Parcialmente derogado por el
de laLey 28 de abril de 2006 Laboral Decreto No. 44, mediante el
Organica del cual se dicta el Reglamento
Trabajo Parcial del Decreto con Rango,

Valor y Fuerza de Ley
Orgénica del Trabajo, los
Trabajadores y las

Trabajadoras, sobre el Tiempo
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de Trabajo, publicado en la
Gaceta Oficial No. 40.157 del
30 de abril de 2013.

LOTTT Gaceta Oficial No. 6.076 del Derecho Vigente.

07 de mayo de 2012. Laboral.
LA Reimpresion publicada en la Libre No contiene regulaciones
Gaceta Oficial No. 40.549 del | Competencia. | especificas sobre el secreto
26 de noviembre de 2014. empresarial, eliminando la

mencion realizada por la
LPPELC derogada por ella.

Fuente: Elaboracion propia.

De acuerdo a lo sefialado en el cuadro matriz anterior, se evidencia que dentro de la
normativa venezolana existen un conjunto de textos legislativos que contemplan algunas

regulaciones o referencias relativas al secreto empresarial.

Estas normas se refieren a ramas distintas del Derecho, ademas de la Propiedad Intelectual.
En este sentido, puede observarse que dichas regulaciones incluyen normas en materia de Derecho

laboral, Derecho penal y libre competencia.

Como se observa del cuadro matriz indicado, y concatenado con la informacion contenida
en el cuadro matriz anterior, el texto legislativo especial en materia de Propiedad Industrial data
del afio 1956, y su aplicacion devino como consecuencia de la denuncia que realizé Venezuela del
Acuerdo de Cartagena y, por ende, de su salida de la CAN, lo que generd una desaplicacion de las

normativas dictadas en el seno de dicho 6rgano regional.

De igual forma, se evidencia que, dentro de las regulaciones relativas a la libre
competencia, previo a la vigente LA se habria dictado la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio

de la Libre Competencia (“LPPELC”), una normativa que contenia una mencion expresa a la figura
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del secreto empresarial que posteriormente fue excluida como consecuencia de la publicacion y

entrada en vigencia de la referida LA.

Con lo cual, puede concluirse que dentro de las normas actualmente vigentes que contienen
alguna mencion al secreto empresarial, se encuentran la LP1 en materia de Propiedad Industrial, la
LOTTT en materia de Derecho Laboral, y el Cédigo Penal (“CP”), en materia de Derecho Penal.
De igual forma, en materia de libre competencia se mantiene la vigencia de la LA, sin embargo,
su texto no contiene la mencion a la institucion del secreto empresarial que realizaba la derogada

LPPELC.

Matriz de Informacién sobre la Normativa de Origen Internacional que se Refiere al

Secreto Empresarial

Tabla 4. Andlisis de la aplicacién del cuadro matriz sobre la normativa de origen

internacional que se refiere al secreto empresarial.

Normativa de origen internacional que se refiere al secreto empresarial

Normativa Publicacién en | Disciplina de Observaciones
G.O. proteccion del
secreto
empresarial

Ley Aprobatoria del Gaceta Oficinal | Competencia | No se consagra expresamente la
Convenio que establece | Extraordinaria desleal figura del secreto empresarial,
la OMPI No. 3.311 del sin embargo, el articulo 2
10 de enero de establece dentro de sus
1984 definiciones a la Propiedad

Intelectual, dentro de la cual
integra a la “proteccion contra la
competencia desleal, y todos los
demas derechos relativos a la
actividad intelectual en los
terrenos industrial, cientifico,
literario y artistico”.
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Ley Aprobatoria del Gaceta Oficial Competencia | No se consagra expresamente la

CUP No. 4.882 del desleal figura del secreto empresarial,
30 de marzo de sin embargo, el articulo 1(2)
1995 establece la represion de la

competencia desleal como parte
de la Propiedad Industrial,
desarrollado en el articulo 10bis.

Ley Aprobatoria del Gaceta Oficial Competencia | El articulo 39 del Anexo 1C —

Acuerdo de Marrakech | No. 4.829 del desleal Acuerdo sobre los Aspectos de
por el que se establece | 29 de diciembre los Derechos de Propiedad
laOMC de 1994 Intelectual relacionados con el
Comercio establece la
proteccion de la informacion no

divulgada.

Fuente: Elaboracion propia.

Dentro del marco de las normas de origen internacional que se han incorporado al
ordenamiento juridico venezolano como consecuencia de haberse cumplido el trdmite establecido
constitucionalmente, se encuentran como principales tratados internacionales que se refieren,
directa o indirectamente, al secreto empresarial: el CUP; el tratado que establece la OMPI vy el

tratado que establece la OMC, dentro del cual se encuentra contenido como anexo el ADPIC.

Puede observarse que tanto el CUP como el tratado que establece la OMPI no hacen
referencia directa al secreto empresarial, sino que contemplan la relacion existente entre la
competencia desleal y la Propiedad Intelectual. En cambio, con respecto al tratado que establece
la OMC, vy, especificamente, dentro del ADPIC, si se evidencia una mencion expresa Yy
desarrollada del estandar minimo de proteccion internacional que debe tener la informacion, lo
cual es contenido bajo una denominacion determinada para la figura del secreto empresarial: la

“informacion no divulgada”.

Ahora bien, en los tres tratados internacionales previamente mencionados, la proteccién

establecida para el secreto empresarial se deriva de una disciplina juridica especifica como lo es
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la competencia desleal, estableciéndose como minimo su proteccion internacional a través de dicho

mecanismo.

Entrevista semi-estructurada

Entrevista al profesor William Olivero. Realizada el 6 de julio de 2021.

Preguntas de la entrevista semi-estructurada

1. ¢Cudl considera usted que es el bien juridico protegido a través del secreto

empresarial?

El objeto protegido por el secreto empresarial es basicamente la informacién como intangible,
pero tenemos que tomar en cuenta de que esa informacion esta integrada por otros elementos mas

pequefios, cuya unidad se llama dato.

Del objeto de proteccidn general podemos decir que es una creacion intelectual compuesta
por datos, bases de datos no relacionables, o sin originalidad porque estas Gltimas tienen su
proteccion por via del Derecho de Autor, aunque esto es parte de otra discusién, sin embargo, en

principio, esa informacién podria ser protegida por via del secreto empresarial.

Asi, cuando conjugamos esos datos tenemos bases de datos, cuya sumatoria genera
informacion, que, cuando esta sistematizada, se convierte en conocimiento, y cuando lo aplicamos
tenemos tecnologia. De esta forma, el objeto protegido por el secreto empresarial puede iniciar

desde el dato y llegar hasta la tecnologia.

Hay tecnologia que puede ser patentable [si cumple con los requisitos de patentabilidad],
pero que no se opta por la proteccion que podria ofrecer el patentarla, sino que simplemente se

prefiere protegerlo por la via del secreto empresarial, 1o que va a depender de las condiciones y
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del alcance de esa proteccion que puede brindarse dependiendo del lugar en donde se encuentre,

la legislacion aplicable, y la jurisdiccion en la que se encuentre.

Ahora bien, cuando entramos en el mundo del Derecho, podemos observar que el secreto
empresarial no se menciona en el CUP. Todos dicen que la proteccion del CUP al secreto
empresarial se encuentra contenido en el articulo 10bis, sin embargo, esto no es tan cierto, no hay
una referencia directa al secreto empresarial en el CUP. Cuando vemos el articulo 1.1 del CUP

vemos que solo se refiere a la “represion de la competencia desleal”.

Luego cuando vamos al articulo 10bis, vemos que no se menciona [al secreto empresarial]

expresamente.

El CUP crea dos circulos, en uno la Propiedad Intelectual y en otro la Competencia Desleal,
en donde, al confluirse se establecen las conductas que objetivamente son contrarias a los usos

honestos.

En Venezuela estuvieron por mucho tiempo dentro de las normas del Derecho de la
Competencia, en donde se establecia como uno de los actos desleales la violacion de los secretos
empresariales, pero esto no estuvo tan claro hasta que lleg6 el ADPIC, el cual establecio en el
articulo 39 una prevision especifica en donde se consagra la informacion no divulgada y los
requisitos para protegerla de la divulgacion, adquisicion o la utilizacion sin consentimiento [de su
poseedor legitimo], de manera contraria a los usos honestos a los que se referia el Convenio de

Parfs.

Cuando la CAN emiti6 la Decision 486 tomé la normativa adaptada a lo establecido en el

ADPIC.
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Ahora bien, el articulo 39 tiene un pie de pagina muy curioso que es el nimero 10, que
indica que, a los efectos de esa disposicion, la expresion “de manera contraria a los usos honestos”
significara el incumplimiento de contratos, el abuso de confianza, la instigacion a la infraccion, la
adquisicion de informacion no divulgada por terceros que supieran 0 que no supieran por
negligencia grave que su adquisicién implicaba una practica abusiva 0 no era un uso grave. Aqui

si existe una mencion directa al secreto empresarial.

En el CUP solo se hacia la remisién a un area de la Competencia Desleal que, al final, es
la que termina dando el estandar de la proteccion del ADPIC, el cual tomé por completo la parte
sustantiva del CUP (del 1 al 19y 21), y se trajo también el 10bis, por lo tanto, entre el 10bis y el
articulo 39 tienen un estandar mundial que todos los paises deben seguir por primera vez en la
historia, porque nunca antes se habia hablado del secreto empresarial y después no se ha
desarrollado algo distinto, la OMPI tiene dentro de sus tareas pendientes un tratado internacional
en materia de secretos empresariales. Eso va a tardar un tiempo, hay muchas ideas que chocan

segun el sistema juridico en el que te encuentres.

Dentro del punto de vista del Derecho, el secreto empresarial si forma parte de la Propiedad
Industrial, no es parte de la Competencia Desleal, que tiene su propio espacio, sus propias reglas,
formas y principios. La Propiedad Industrial dentro de la Propiedad Intelectual, tiene sus propios
principios, lo que pasa es que cuenta con una interfaz entre esas dos disciplinas, dentro de la que

se encuentra el secreto empresarial.

Ahora bien, al secreto empresarial solo se le reconoce una proteccion a traves de la
competencia desleal, no se le reconoce un derecho subjetivo, lo que pareciera ser el reconocimiento

de una proteccion incompleta.
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Es solo una proteccion garantizada a través de una accion en contra de alguien quien,
violando los usos honestos, haya adquirido, el secreto empresarial, en cuyo caso se puede iniciar
un procedimiento administrativo e imponer multas, pero no ocurre nada mas alla de eso. El secreto
se queda divulgado, no tienes como controlarlo porque es conocimiento inmaterial, no puedes
evitar que continue la infraccion ni puedes controlar qué hacen con esa informacién después de
que sea ilicitamente revelada, al divulgarlo no puedes retrotraer la situacion, entonces, esta forma
de proteccidn parece ser poco efectiva porque solo se limita a corregir una conducta contraria a los

usos honestos.

Incluso se produce una limitacion ¢qué ocurre cuando no hay violacion a un uso honesto?
Puede ser con relacion a un contrato, si firmamos el contrato de confidencialidad y lo incumples,
en ese caso tienes que optar por las soluciones del Derecho Civil porque la proteccion de la

Competencia Desleal es insuficiente.

Hay muchas legislaciones que tienen regulaciones con respecto al secreto, que tienen una
cantidad de instituciones con respecto al Derecho Constitucional, por ejemplo, el derecho a la
propia imagen, el derecho a la privacidad, en el Derecho laboral con las creaciones intelectuales
que surgen durante el curso de las relaciones de trabajo, el Derecho Mercantil, el Derecho Civil,
con sus responsabilidades contractuales y extracontractuales, el Derecho de la Competencia, v,

finalmente, la regulacion de la Propiedad Intelectual.

En los Estados Unidos de América se les otorga un derecho subjetivo adicionalmente a la
proteccion que pueda tener con todos los demas. La proteccion del secreto empresarial esta
incompleta desde el inicio cuando es solamente por la via de la competencia desleal, entonces

tienes que subsanar esa proteccion a través de otras areas.
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Tomando de base la experiencia en los Estados Unidos de Ameérica, podriamos entender
que el reconocimiento de un derecho subjetivo para el caso de los secretos empresariales no
necesariamente debe ser equivalente al de las patentes en el caso de las invenciones, porque en ese
caso, se estaria afectando a todo el sistema de patentes, creando un desincentivo para que todos los
inventores eviten divulgar la informacion a cambio de la proteccion que otorga la patente por

veinte afos, el llamado quid pro quo.

Hay paises del sistema europeo, como en Espafia, en donde se otorga un derecho subjetivo
para poder transmitir el secreto empresarial, cederlo o licenciarlo e incluir limitaciones temporales,
territoriales y materiales en la licencia. Dentro de todos los derechos que tiene el otorgamiento de
una patente, al secreto empresarial, en este caso, le otorgaron uno de ellos, que es el que le permite

a su titular monetizarlo.

Debe tomarse en cuenta que, cuando tenemos una proteccion limitada y se debe recurrir a
otras ramas del Derecho, esas otras ramas también cuentan con multiples limitaciones. Por
ejemplo, el caso del Derecho Civil, en donde se buscaria proteccion a través de una responsabilidad
contractual o extracontractual. Pero cuando analizamos ello, cuando firmas un contrato de
confidencialidad, el establecimiento de limitaciones en esta materia podrian generar
posteriormente discusiones en cuanto a su validez, porque a traves de un contrato no puedes
colocar a una persona en una peor posicion que la que tienen otros ciudadanos, entonces,
comienzan a presentarse las limitaciones del Derecho Civil y las posibilidades de negociacion de
los particulares en este caso, con lo cual, resulta importante el analisis del otorgamiento de un

derecho subjetivo.
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2. Desde su punto de vista ¢el secreto empresarial es una figura juridica contemplada y
desarrollada en ordenamiento juridico venezolano? Por favor, justifique su

respuesta.

Si consideramos que los tratados internacionales firmados por la Republica son fuente de
Derecho porque son Derecho Internacional Publico, eso significa que esos tratados entran en el
ordenamiento juridico venezolano al menos como ley, con rango y fuerza de ley, pero no son ley
formal porque luego no puedes dictar una ley posterior que lo derogue dada su condicion de

tratado.

Tiene un rango y fuerza de ley de acuerdo con la CRBYV, pero forma parte de un
ordenamiento juridico diferente creado entre Estados. No lo puedes afectar por via de una ley
posterior ni modificarlo ni abrogarlo o hacer un referéndum para derogarlo. Por otro lado, tampoco
lo puedes aplicar directamente porque no estan disefiados para aplicarlos directamente, estan

hechos para ser desarrollados legislativamente por cada pais.

Desde ese punto de vista, si el secreto empresarial esta contenido con un nombre distinto,
a través de la informacion no divulgada del ADPIC. También, en Venezuela tuvimos regulaciones
especiales en nuestro ordenamiento juridico con la Decision 486, actualmente no aplicable en el

pais.

A pesar de lo anterior, aunque podamos decir que se encuentra establecido a través del
ADPIC, no esté desarrollado. De hecho, tenemos un ordenamiento juridico nacional contradictorio
que afecta a este tema, como es el caso de la LOTTT. Esta norma cuenta con un régimen legal
que va de los articulos 320 y siguientes, que se refiere a las invenciones, innovaciones y mejoras,

y dice que todo lo que haga el trabajador con motivo a su trabajo le pertenece a él. En ese caso
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seria el secreto del trabajador, y el duefio de la empresa tendria que hacer contratos con el

trabajador.

En el ambito constitucional se contempla el derecho a la inviolabilidad de las
comunicaciones, el derecho a la propia imagen, el derecho de confidencialidad, proteccion a la
Propiedad Intelectual, el derecho al libre comercio, el derecho a la libre empresa, que son derechos
que manifiestan una forma de proteccion del secreto empresarial, aunque expresamente no lo

establezcan con esa denominacion.

También se encuentra en el CP, pero con penas muy bajas, que pueden ser objeto de

beneficios procesales. Por eso no son lo suficientemente persuasivas.

Asi que hace falta hacer una reforma general, que inicie con el Estado cumpliendo con las
obligaciones internacionales que asumio con la firmay ratificacion del ADPIC, y, luego, proceder
a modificar las normas internas para que todas ellas actien como un sistema concatenado. Una

reforma de esta materia puede incluirse en una ley de Propiedad Industrial.

3. ¢Considera que la figura del secreto empresarial requiere de una consagracion legal

expresa y extensa en el ordenamiento juridico para su aplicacion en Venezuela?

Si. Tiene que haber una transposicion, es algo que el pais no puede dejar de hacer. No es
correcto aplicar directamente los tratados internacionales, eso genera atraso y subdesarrollo, el pais

tiene que cumplir con sus obligaciones internacionales.

Se tiene que traer el estandar ADPIC a Venezuela, y crear la ley para que los ciudadanos

cuenten con la misma condicién de los extranjeros.
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Los tratados internacionales aplican a situaciones juridicas internacionales, por lo que hay que

garantizarles a los extranjeros el trato de la convencion.

4. Ensu experiencia ¢cémo ha sido la aplicacion de la figura del secreto empresarial por
las autoridades administrativas en materia de Competencia Desleal o Derecho de la

Competencia en Venezuela?

Podemos contestar esta pregunta en conjuncién con la proxima pregunta.

5. Ensuexperiencia ¢cémo ha sido la aplicacion de la figura del secreto empresarial por

las autoridades judiciales en Venezuela?

Podemos resolver las dos preguntas con el Gnico caso que se ha presentado en Venezuela sobre

este tema, relacionado con la empresa WELLHEAD.

En este caso, lo que ocurrié fue que una empresa extranjera denominada WELLHEAD
presento ante SINCOR, una empresa con participacion del Estado, informacion para participar en
una licitacion para tecnologia relacionada con valvulas que permitian realizar cambios sin que

fuese necesario detener la produccion.

Una vez presentada la informacion, SINCOR procedio a incorporar todas las instrucciones y
elementos aportados por WELLHEAD a un pliego de condiciones para la licitacion, con lo cual,
se divulgé la informacion a todos los competidores de WELLHEAD en esa licitacion, violando
los secretos empresariales de la misma, y, finalmente, no le otorgaron dicha licitacion a esta

empresa.

WELLHEAD acude a PROCOMPETENCIA, en donde indican que se duda de la existencia

de un secreto empresarial en ese caso, con lo cual no habria una violacion del mismo.
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Este caso llega a la CPCA, en donde, podemos destacar que hicieron un analisis y aportaron
una definicion de secreto empresarial basado en la Decision 486. De igual forma, analizaron los
requisitos para la proteccién del secreto empresarial, en donde, reconocen que la identificacion de
la informacion como “confidencial” es considerado como una forma de proteccion razonable, sin

embargo, incluyen dentro de los requisitos la necesidad de que la informacidn sea novedosa.

Esto ultimo no es establecido en los tratados internacionales, ni tampoco era requerido por la
legislacion aplicable para ese momento. Sin embargo, debido a la novedad de la informacion en
ese caso, el mismo no fue un elemento relevante para la decision, aunque, reitero, en mi criterio

no es un elemento requerido para la verificacion de la existencia del secreto empresarial.

Ahora bien, a pesar de todo lo anterior, al final, la CPCA indic6 que, aunque habia una
violacion del secreto empresarial, el articulo 17.3 de la LPPELC, vigente en ese momento,
establecia en su encabezado que “quien con intencion de falsear la competencia”, y se indicaban
las préacticas prohibidas, en las que, en su numeral 3 se encontraba la violacion del secreto
empresarial. Entonces, como no se habia generado un dafio a las estructuras del mercado, segun

esa norma, entonces la CPCA determino que no procedia la pretension de WELLHEAD.

Aqui vemos, entonces, como se generan esas afectaciones con relacion a las limitaciones de la
forma en la que se ve protegido el secreto empresarial por esa proteccion incompleta. A partir de
este caso podemos ver que la aplicacion por parte de las autoridades administrativas y judiciales

no ha sido la mas idénea.

6. ¢Considera usted conveniente que la institucion juridica del secreto empresarial como
bien inmaterial de la Propiedad Intelectual deba encontrarse regulado dentro de una

ley especial en materia de Propiedad Intelectual o cree que pudiera encontrarse
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contemplado en diversas leyes del ordenamiento juridico? Por favor, justifique su

respuesta.

Puede ser en una Ley de Propiedad Intelectual, no es necesario que el articulado sea muy largo,
pero es necesario hacer la trasposicion y modificar las normas actuales para que funcionen de

forma sistematizada, por ello hay que corregir las confusiones del régimen laboral actual.

Hay que tomar en cuenta que para que se pueda producir la transferencia de tecnologia es
necesario que existan formas suficientes de garantia para el titular de la informacion pueda
controlarla después de divulgarla. Esto es lo que incentiva a la inversion, a la produccion, a la

creacion. Sin ello, dificilmente los paises pueden avanzar y desarrollarse.

7. En la lista de preguntas, continlan las siguientes ¢Considera que el secreto
empresarial debe ser tutelado a través del Derecho Penal? Por favor, justifique su
respuesta, y ¢a través de qué ramas del Derecho considera relevante regular y
proteger al secreto empresarial como institucion juridica? Por favor, justifique su
respuesta en cada area planteada; pero ya hemos conversado sobre eso en las
preguntas anteriores, asi que, podriamos en este caso preguntar ¢Considera que es

suficiente proteger al secreto empresarial a través de la Propiedad Intelectual?

Si, normalmente se debe apelar a las demés areas cuando la proteccion de la Propiedad
Intelectual es insuficiente. Por eso se busca Derecho Penal, el Derecho Civil y a los otros, pero

esto no es lo deseable.

En mi criterio, lo que necesitamos es trasponer el estandar del ADPIC para la proteccion del

secreto empresarial por competencia desleal, asi como otorgarle dentro de la legislacién
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venezolana el derecho a la trasmisibilidad por cesion o licencia y la posibilidad de otorgar

limitaciones territoriales, temporales y materiales.

8. Ensu opinion ¢cuales deberian ser las regulaciones béasicas que deberia contener una

ley en Venezuela para la proteccion del secreto empresarial?

De alguna manera ya lo hemos contestado hasta el momento:

1. La proteccién del derecho subjetivo a través de la Propiedad Intelectual, cuyo
reconocimiento tendria como limite que no puede ser equivalente o igual al otorgado a
las patentes.

2. La proteccion contra las divulgaciones que otorga la competencia desleal, es decir, la
aplicacion del estandar del ADPIC.

3. La modificacion de las deméas normas para que todas funcionen en una sola direccion,
de tal forma que funcionen como un sistema, junto con el Derecho Penal, el Derecho

Civil y el Derecho Laboral.

Analisis de la Entrevista realizada al Profesor William Olivero

Como se desprende de la entrevista realizada a William Olivero, profesor de la
Especializacion en Propiedad Intelectual de la Universidad Monteavila y especialista en la materia,
el secreto empresarial se refiere a la institucion juridica que protege a la informacion, desde su

forma unitaria, hasta su aplicacion mas compleja, denominada tecnologia.

De conformidad con lo expresado por este especialista, el secreto empresarial ha sido
concebido y protegido tradicionalmente a traves de una interseccion entre la Propiedad Industrial

y la competencia desleal, como se encuentra evidenciado de los principales tratados
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internacionales como el Convenio de Paris y, posteriormente, el ADPIC, de los cuales Venezuela

es un Estado parte.
Asi, a raiz de los comentarios del profesor William Olivero se puede sefialar que:
Forma de Proteccion en Venezuela

Segun lo indicado, la forma en la que ha sido regulada la institucién en el pais depende de
los instrumentos internacionales, los cuales, en criterio del profesor Olivero no pueden ser de
aplicacion directa, por lo que, requieren de un desarrollo legislativo que permita a cada Estado

asumir dentro de su normativa interna los estandares convencionales.

En este sentido, el profesor Olivero indica que, en Venezuela las normas se han consagrado
de forma general hacia la proteccion del secreto empresarial a través de la competencia desleal, la
cual no ofrece una proteccion que ampare todos los supuestos en los que pueda verse relacionada
una transgresion a un secreto empresarial, lo que ha generado la necesidad de recurrir a otras ramas
del Derecho, como el Derecho Civil, para intentar alcanzar proteccion a través de ellos, sin
embargo, los mismos cuentan con sus propias limitaciones, por lo que, no llegan a salvaguardar

de forma eficiente los intereses del poseedor legitimo.

A lo anterior se le adiciona que Venezuela no ha cumplido con las obligaciones
internacionales para efectuar la adaptacion del ordenamiento juridico a las normas y estandares

contemplados en el ADPIC, lo que ha generado una situacion de desproteccion.
Aplicacion de las Normas sobre el Secreto Empresarial en Venezuela

De acuerdo a la experiencia del profesor Olivero, la aplicacion en sede administrativa y

judicial en materia del secreto empresarial no ha sido la mas adecuada. En este sentido, mencion6
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como una de las més relevantes decisiones en la materia la referida al caso WELLHEAD v.
SINCOR, en el cual, en sede administrativa el O0rgano competente -que en ese caso era
PROCOMPENTENCIA-, determiné que no existia una violacion del secreto empresarial, razén

por la cual, se llevo la discusion a sede judicial ante la CPCA.

En esta instancia, pese a que indica que se produjeron consideraciones positivas como la
definiciéon de secreto empresarial basado en la Decision 486, aplicable en ese momento, y se
realizaron consideraciones en el marco del requisito de las medidas razonables de proteccion,
indicando que la expresion a través de notas o indicaciones de “confidencialidad” en documentos,
son medidas entendidas como suficientes para la proteccion de un secreto empresarial, por otro
lado, también se realizaron consideraciones no beneficiosas para la aplicacion de esta institucion
en el pais, como lo es el caso de (i) la incorporacion de requisitos distintos a los reconocidos
internacionalmente, como el requisito de la “novedad” (propio del sistema de patentes) Y,
finalmente, (ii) la consideracién de que, al no haberse producido una afectacion a la competencia
y al mercado, no podria proceder la pretension del demandante por la violacion del secreto

empresarial.

Consideraciones sobre una Futura Legislacion

Sobre la forma en la que debe ser regulada la institucion del secreto empresarial, el profesor
Olivero indica que, primero, es necesario establecer el estandar del ADPIC, referido a su
proteccion a traves de la competencia desleal, sin embargo, a ello se deberia adicionar el
reconocimiento de un derecho subjetivo de Propiedad Intelectual que permita a sus titulares
realizar trasmisiones a través de licencias y cesiones para explotar el mismo, asi como permitirle
establecer consideraciones relativas alcance territorial, material y temporal de dichas cesiones o

licencias, lo que, finalmente, representa la incorporacion a esta institucion de uno de los derechos
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que es reconocido a través de las patentes a las invenciones (es decir, el derecho a explotar el bien
inmaterial), pero, sin igualarlos o equivalerlos en su totalidad, dado que, segun la experiencia de
los Estados Unidos de Ameérica, hacerlo podria ser contrario a los fines del propio sistema de
patentes, desalentando a los inventores a efectuar el intercambio propio del quid pro quo, necesario
para fomentar a mayores creaciones e investigaciones, a cambio de un derecho de explotacion

exclusiva por un tiempo determinado.

Adicionalmente a ello, el profesor Olivero considera que deben modificarse las normas en
materia penal, administrativa y laboral a los fines de que todas ellas funcionen de manera
coordinada, dado que actualmente contemplan, especialmente en materia laboral, formas confusas

de proteccion que son contrarias a los fines y principios propios de la Propiedad Intelectual.

De esta forma, el profesor Olivero considera que la proteccion de la Propiedad Intelectual
podria ser suficiente para brindar las garantias juridicas necesarias para los poseedores de un
secreto empresarial, sin necesidad de recurrir a una redaccion compleja o extensa, pudiendo ser

incorporada en una Ley de Propiedad Industrial.
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Capitulo IV

Propuesta: Los Principios Rectores del Secreto Empresarial como Institucion del

Ordenamiento Juridico Venezolano

Los Principios Rectores en el Derecho

De acuerdo a la definicion establecida por el Diccionario de la Real Academia Espafiola,
un principio es el “primer instante de ser de algo”, “el punto que se considera como primero en
una extension o en una cosa”, la “base, origen, razon fundamental sobre la cual se procede

discurriendo en cualquier otra materia” y la “norma o idea fundamental que rige el pensamiento o

la conducta” (Real Academia Espafiola, 2021, p. s/n).

En este sentido, un principio, en su acepcion general, se corresponde con aquel elemento
que es considerado inicialmente para dar fundamento a alguna accion o actividad. Asi, puede
establecerse que toda institucion cuenta con un fundamento o una base que funciona como

cimiento para su aplicacion.

En el Derecho los principios representan un instrumento de gran importancia al momento

de aplicar las normas juridicas, y, dentro estos, pueden encontrarse los principios rectores.

Sobre este aspecto, Fernandez (citado por Veldsquez, 1983) sefiala que los principios
rectores son “inferencias generalizantes que los juristas efectian como culminacion de sus analisis,
a guisa de conclusiones abstractas, a fin de mostrar los criterios supremos en que descansa la

legislacion” (p. 609).

Asi, los principios rectores se constituyen en lineamientos generales establecidos por la

doctrina sobre los fundamentos y bases de las instituciones que integran el ordenamiento juridico
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con la finalidad de que puedan ser implementados como una ‘“guia para la interpretacion de las
mismas; de ellos ha de auxiliarse el intérprete que quiera abordar sistematicamente la legislacion

[...]” (Velasquez, 1983, p. 609).

Con lo cual, los principios rectores funcionan como pautas generales que permiten al
intérprete la aplicacion de una institucion juridica, y de las normas que se refieren a la misma,

debido a que coadyuvan a identificar los elementos fundamentales sobre los ésta se asienta.

A pesar de lo anterior, estos principios no son normas positivas, por lo que, ante la ausencia
de una regulacion expresa contenida en el ordenamiento juridico, la identificacion de los principios
rectores de una institucion puede funcionar como un mecanismo de orientacion que permita al
legislador establecer los parametros normativos para el desarrollo de leyes internas, mas no podra

sustituir dicha regulacion.

Este Trabajo Especial de Grado tiene por objeto identificar los principios rectores que
determinan las bases fundacionales de la regulacion del secreto empresarial, para su consideracion
al momento de una futura regulacion en Venezuela, asi como también para que sirva como guia

en su aplicacion por los operadores juridicos.

En el marco de lo anterior, a continuacion se realiza un estudio general del estado actual
de la legislacion venezolana con respecto al secreto empresarial y, finalmente, se proponen un
conjunto de principios que tienen por finalidad resumir los fundamentos del secreto empresarial

como institucion dentro del ordenamiento juridico en Venezuela.

El Secreto Empresarial en Venezuela. La Situacion Actual de la Legislacion Venezolana en

torno al Secreto Empresarial

Normativa Interna
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En Venezuela el tratamiento legislativo del secreto empresarial ha sido escaso y no
sistematizado, lo que ha derivado en una situacién de desconocimiento general de esta figura y un

limitado desarrollo de la misma tanto jurisprudencial como administrativamente.

Asi, a pesar de que se han desarrollado instrumentos normativos de diversas disciplinas
juridicas (en materia penal, administrativa y laboral) en las que se ha intentado incorporar dicha
institucion (Font Acufia, 2018), en ninguna de ellas se ha establecido un régimen claro que permita
identificar qué se entiende por secreto empresarial en Venezuela, cual es el contenido y alcance
del mismo, asi como tampoco se han establecido adecuadamente en un texto legal las condiciones

que deben cumplirse para obtener la proteccion del ordenamiento juridico.

Desde el punto de vista constitucional, Font Acufia (2018) ha sefialado que, aunque la
CRBV no incorpora dentro de sus disposiciones expresamente la proteccion del secreto
empresarial, de ella se desprenden los principios constitucionales que giran en torno a dicha
institucion: el derecho a la confidencialidad (articulo 60 de la CRBV), la propiedad intelectual
(articulo 98 de la CRBV), el principio de libertad de comercio y libre empresa (articulo 112 de la

CRBV) y, finalmente, la libre competencia (articulo 299 de la CRBV).

En el rango legal del ordenamiento juridico venezolano se pueden encontrar diversas y
descoordinadas menciones a la figura del secreto empresarial en normas relativas a distintas
materias, como lo son el CP, la derogada LPPELC y la LOTTT. Sin embargo, como fue
mencionado previamente, ninguna de estas normas establece un término Unico ni una definicion

que permita establecer el alcance y contenido de la institucion.

En este sentido, la situacion de las normas internas venezolanas en la materia puede verse

resumida a través de la siguiente matriz de informacion:

116



Tabla 5. Normativa de origen nacional que se refiere al secreto empresarial.

Normativa de origen nacional que se refiere al secreto empresarial

Gaceta Oficial No. 40.549 del
26 de noviembre de 2014.

Competencia.

Normativa Publicacion en G.O. Materia Estatus actual
LPI Gaceta Oficial No. 25.227 del | Propiedad | Vigente como consecuencia de
10 de diciembre de 1956. Intelectual | la desaplicacion de las normas
de la Comunidad Andina.
LPPELC Gaceta Oficial No. 34.880 del Libre Establecia la figura de los
13 de enero de 1992. Competencia | “secretos industriales”, sin
embargo, actualmente se
encuentra derogada por la LA,
publicada en la Gaceta Oficial
No. 40.549 de fecha 26 de
noviembre de 2014.
Reglamento | Gaceta Oficial No. 35.202 del Libre No ha sido expresamente
ldela 03 de mayo de 1993. Competencia | derogado.
LPPELC
Reglamento | Gaceta Oficial No. 35.963 del Libre No ha sido expresamente
2 dela 21 mayo 1996. Competencia | derogado.
LPPELC
CP Gaceta Oficial No. 5.768 del Derecho Parcialmente derogado.
13 de abril de 2005. Penal
Reglamento | Gaceta Oficial No. 38.426 del Derecho Parcialmente derogado por el
de la Ley 28 de abril de 2006 Laboral Decreto No. 44, mediante el
Orgénica del cual se dicta el Reglamento
Trabajo Parcial del Decreto con Rango,
Valor y Fuerza de Ley
Organica del Trabajo, los
Trabajadores y las
Trabajadoras, sobre el Tiempo
de Trabajo, publicado en la
Gaceta Oficial No. 40.157 del
30 de abril de 2013.
LOTTT Gaceta Oficial No. 6.076 del Derecho Vigente.
07 de mayo de 2012. Laboral.
LA Reimpresion publicada en la Libre No contiene regulaciones

especificas sobre el secreto
empresarial, eliminando la
mencion realizada por la
LPPELC derogada por ella.
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Fuente: Elaboracion propia.

En Materia de Propiedad Intelectual

La LPI de 1956, norma especial en materia de Propiedad Industrial actualmente vigente en
Venezuela, no consagra expresamente la figura del secreto empresarial. Asi, salvo por la mencion
a “las modalidades de trabajo o secretos de fabricacion” como materias no patentables (articulo
15, numeral 5 de la LPI), el texto normativo especial en materia de Propiedad Intelectual imperante

en Venezuela no establece menciones o disposiciones que regulen esta institucion.

Sin embargo, durante los afios en los que se produjo la incorporacién y mantenimiento de
Venezuela como Estado miembro de la CAN a través del Acuerdo de Cartagena, esta situacién de
atraso legislativo habia sido subsanada como consecuencia de la aplicacion directa de las
normativas andinas, lo que le permitia mantener uniformidad y coherencia en el régimen de

proteccidon en materia de Propiedad Intelectual a la par de los demas paises de la region.

Asi, mientras Venezuela se mantuvo como miembro de la CAN, se aplicaron de forma
directa la Decision 344 relativa al Régimen Comun sobre Propiedad Industrial, y, posteriormente,
la Decision 486 relativa al Régimen Comun sobre Propiedad Industrial, dictada con la finalidad de

sustituir la primera.

Ambas Decisiones establecieron regimenes juridicos que contenian normas especiales
sobre el secreto empresarial, las cuales servian de base para su incorporacion en el ordenamiento

juridico venezolano, sin requerir modificaciones legislativas internas.

La Decision 486 establece como definicion de “secretos empresariales” a “cualquier
informacion no divulgada que una persona natural o juridica legitimamente posea, que pueda

usarse en una actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a
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un tercero”, siempre que la misma sea (i) secreta; (ii) cuente con valor comercial por mantenerse
reservada, Yy, (iii) haya sido objeto de medidas razonables proteccion por su legitimo poseedor

(articulo 260 de la Decision 486).

Asi, de acuerdo a lo establecido en la misma, el secreto empresarial sera protegido contra
la “divulgacion, adquisicion o uso de tal secreto de manera contraria a las practicas leales de
comercio por parte de terceros”, con lo cual, siguiendo la tendencia internacional establecida por
el ADPIC e inspirada en el CUP, la misma asumia la proteccion de esta figura a través de la

disciplina de la competencia desleal.

En el afio 2006 el gobierno venezolano anuncié la salida del Estado como miembro de la
CAN con la denuncia del Acuerdo de Cartagena, lo que tuvo como consecuencia que cesara la
obligacion de aplicar la normativa andina, derivando en el surgimiento de diversas discusiones con
relacion a qué normativa debia ser aplicada, tomando en cuenta que, hasta el momento, no se

habian producido reformas legislativas en la materia.

Por esta razon, el Servicio Autonomo de la Propiedad Intelectual (“SAPI”), Grgano
especializado en materia de Propiedad Intelectual en Venezuela, anuncio el 12 de septiembre de
2008 la restitucion en su totalidad de la LPI, lo cual fue realizado a través del Boletin de la

Propiedad Industrial No. 496, Afio 48 del 15 de septiembre de 2008.

Sin embargo, la discusion no fue zanjada sino hasta que, el 4 de julio de 2012, la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (“TSJ”) determind mediante la sentencia No. 967
en el caso: PEDRO PERERA RIERA, INES PARRA WALLIS y la ASOCIACION
VENEZOLANA DE EXPORTADORES (AVEX), mediante una interpretacion vinculante del

articulo 153 constitucional, que el Acuerdo de Cartagena perdid vigencia en el territorio nacional

119



el 19 de noviembre de 2006, al haberse cumplido el plazo previsto en el articulo 23.8 del referido

instrumento internacional.

Por lo cual, a través de este hecho, se retorna a la aplicacion de la desactualizada regulacion
de la LPI, y, en consecuencia, a la falta de normativa apropiada para la institucién del secreto

empresarial dentro de la Propiedad Industrial como parte de la Propiedad Intelectual en Venezuela.

En Materia de Libre Competencia

En lo que corresponde a las demas disciplinas que han intentado regular esta materia, la
situacién no es distinta. En este sentido, en lo que respecta al derecho administrativo, se intento
regular la figura a través de normas referidas a la libre competencia, lo que resulta curioso,

tomando en cuenta que la tendencia general ha sido su regulacion mediante la competencia desleal.

En este sentido, el articulo 17 de la derogada LPPELC, cuyo objeto estaba dirigido a la

consagracién de un régimen legal de libre competencia, establecia que:

Articulo 17. Se prohibe el desarrollo de politicas comerciales que tiendan a la eliminacion

de los competidores a través de la carencia desleal y, en especial, las siguientes:

[...]

3° El soborno comercial, la violacion de secretos industriales y la simulacién de productos.

Con lo cual, bajo esta disposicion, se consideraba como una practica ilicita la “violacion
de secretos industriales” que constituyera una politica comercial dirigida a la eliminacion de los
competidores. Esta materia no fue desarrollada en ninguno de los reglamentos derivados de la

derogada LPPELC.
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Ahora bien, la distincion entre la regulacion relativa a la libre competencia y la
competencia desleal es relevante debido a que el objeto y fundamento de proteccién en ambas

disciplinas es radicalmente diferente.

La competencia desleal es una disciplina fundamentada en el derecho a competir que tienen
los empresarios y las empresas que desean ingresar al mercado como oferentes de bienes o
servicios. Asi, se concibe como una rama del derecho tradicionalmente dirigida a establecer los
pardmetros de proteccion “a los empresarios frente a las actuaciones incorrectas de sus

competidores directos que pudieran perjudicarles” (Bercovitz, 2000, p. 114).

Es por esta razon que bajo la disciplina de la competencia desleal se produce la regulacion
de relaciones entre competidores, y se protege el derecho a que éstos compitan, sancionandose las
actuaciones contrarias a la buena fe que sean ejercidas contra otros competidores, excediéndose

asi de su derecho.

Posteriormente, sefiala Bercovitz (2000), se incorpord a este concepto la proteccion a los
derechos de los consumidores, al ser estos sujetos con actuacion relevante dentro del

funcionamiento del mercado.

Siendo que a través de la competencia desleal se propone garantizar que los competidores
acudan al mercado y ejecuten sus actuaciones actuando de forma leal, la tutela otorgada ante su

transgresion es de naturaleza civil (Matheus Osechas, 2014).

Dentro de esta disciplina, una de las modalidades clasicas relativas a los supuestos
concretos de competencia desleal es el aprovechamiento del esfuerzo de otros participantes del
mercado mediante la sustraccion o explotacion de secretos empresariales sin consentimiento de su

poseedor legitimo (Bercovitz, 2000).
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Por otro lado, la libre competencia o Derecho antitrust tiene por objeto la formulacion de
un marco juridico dirigido a garantizar el funcionamiento del mercado a través de medios
eficientes, por lo cual, dentro de este, las empresas y los empresarios tienen la obligacién de
competir, siendo que, la violacion a dicha obligacién a través de acuerdos o concertaciones sera
considerada ilicita y sancionable (Bercovitz, 2000). Es por ello que, conforme al objeto de
proteccion de esta disciplina, se sanciona a aquellos competidores que realicen actuaciones

dirigidas a evitar competir en el mercado.

Ahora bien, a diferencia de lo que ocurre con la disciplina de la competencia desleal, la
proteccion en la libre competencia no es el derecho de los competidores afectados por una
actuacion de otro competidor, sino, la proteccidn del sistema competitivo en si (Bercovitz, 2000).
Con lo cual, en esta disciplina se requiere la verificacion afectaciones a las estructuras de mercado
y a su correcto funcionamiento para que pueda considerarse que se ha producido una actuacion

ilicita y sean impuestas sanciones en la materia.

Debido a que el funcionamiento eficiente del mercado es el objeto de proteccion principal
de disciplina, los actos ilicitos en materia de libre competencia estaran dirigidos a una tutela de
naturaleza administrativa, por lo que, normalmente son conocidos y decididos por organos del
Estado, como lo es en Venezuela la Superintendencia Antimonopolio (anteriormente conocida

como Superintendencia para la Promocion y Proteccion de la Libre Competencia).

De esta forma, se concluye que ambas disciplinas tienen objetos y fundamentos distintos

y, aunque pueden contar con puntos de confluencia, no son equivalentes o intercambiables.

La relevancia de la afirmacion anterior viene dada de que, al no encontrarse la figura del

secreto empresarial consagrada en una norma interna que reconociera su proteccion a través de
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una regulacion relativa a competencia desleal, y sin contar con una consagracién en una norma en
materia de Propiedad Industrial, sino, bajo una relativa a libre competencia, esto generé algunas
situaciones de reconocimiento de violacion de secretos empresariales, pero con pronunciamientos
que negaban la responsabilidad por este hecho al determinar que la conducta no producia dafios al

mercado.

En este sentido se pronuncio la CPCA en sentencia No. 2002-526 del 20 de marzo de 2002,
en el caso: WELLHEAD, INC. contra la decision de la Superintendencia para la Promocion y

Proteccion de la Libre Competencia (PROCOMPETENCIA), en los siguientes términos:

En el caso de autos, a pesar de que se haya observado la violacion efectiva de un secreto
industrial, ello no podria tener por efecto falsear, impedir o restringir la competencia. Muy
por el contrario, al revelarse el secreto a través de un proceso de licitacion se le expone al
dominio publico, pero el efecto en el mercado es la posibilidad de que todos los
competidores (tanto los que efectivamente postularon en la licitacion como todos los demas
competidores) puedan desarrollar una tecnologia similar a la desarrollada por la recurrente,
sin favorecer asi a ninguno de ellos en particular y sin falsear por ello la competencia

efectiva en el mercado.

[...]

ciertamente, al colocarse en el dominio publico un secreto industrial no necesariamente se
produce un dafio en la competencia, en el mercado, lo cual no excluye la posibilidad de
sostener que se hayan perjudicado efectivamente los derechos de la empresa legitima
poseedora del secreto; sin embargo, la proteccién de estos derechos no forma parte de los

fines para los cuales ha sido disefiado el régimen sobre la libre competencia, por lo que no
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podia esperarse que ello fuera licitamente apreciado al momento de la produccién del acto

recurrido.

Por las consideraciones anteriormente expuestas concluye la Corte que en el caso de autos
no se ha producido una conducta prohibida por la norma contenida en el articulo 17, ordinal

3°de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia. Asi se decide.

En consecuencia, estima la Corte que, dejando a salvo las consideraciones expuestas en el
presente fallo en relacion con la correcta apreciacion de los hechos del caso planteado, no
procede declarar la nulidad del acto administrativo impugnado para aplicar, como lo
solicitan los apoderados de la recurrente, las sanciones previstas en los articulos 49 y 50 de
la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia, ya que la decision
de dicho acto por la cual se niega la existencia de la infraccion prevista en el articulo 17,

ordinal 3° de la mencionada Ley es, con las precisiones realizadas, correcta. Asi se decide.

De esta forma se verifica que, a pesar de que la CPCA reconoci6 la violacién de un secreto

empresarial en dicho caso, al haberse sometido el supuesto a un juicio desarrollado bajo la

disciplina de la libre competencia, la CPCA declaré que no procedia la aplicacion de sanciones al

no haberse afectado a las estructuras del mercado.

Posteriormente el mismo caso fue conocido en apelacion por la Sala Politico

Administrativa del TSJ, quien, contrario al pronunciamiento de la CPCA, indic6 que la revelacion

del secreto empresarial en el marco de un proceso de licitacion, a través del cual la empresa del

Estado puso a disposicion de los demas competidores de informacion aportada por un ofertante, si

podia constituir una conducta que afectara al mercado debido a que podria desincentivar a los

demas competidores a ofertar en el futuro, bajo el temor de que les ocurriera una situacion similar.
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Sin embargo, en este caso, tampoco la SPA considero6 procedente la aplicacion del articulo
17, al indicar que, en el supuesto presentado, la empresa ofertante afectada por la violacion del
secreto empresarial no seria competidora directa de la empresa del Estado que inicié el proceso de
licitacion, requiriéndose esta cualidad para que pudiera considerarse que se produjo un acto de

“competencia desleal” en el marco de dicho articulo, como se desprende del siguiente extracto:

Precisado el caracter desleal de la conducta y su potencialidad de dafio, esta Sala aprecia
de oficio que el a quo no entrd a revisar uno de los requisitos esenciales para que se
verifique la “competencia” desleal, a saber, que ésta haya sido causada por un competidor,
el cual constituye el requisito subjetivo para que el ilicito establecido en el articulo 17 de
la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia esté presente. En
efecto, la violacion de secretos industriales sélo es un acto de competencia desleal cuando
constituye una politica comercial tendiente a la eliminacion de competidores. Ahora bien,
segun doctrina de la Superintendencia para la Proteccion y Promocién para la Libre
Competencia, no puede existir competencia entre dos agentes que no son componentes
horizontales de un mismo mercado. Por tanto, la violacion de secretos industriales por parte
de no competidores no puede constituir un acto de competencia desleal en los términos de

la referida Ley.

En tal sentido, la Sala observa que en el presente caso la conducta desleal le es imputada a
las empresas WOOD GROUP PRESSURE CONTROL, C.A., que es competidora de
WELLHEAD INC., por ofertar los mismos servicios que esta, y SINCRUDOS DE
ORIENTE SINCOR, C.A., que es la demandante de los servicios de ambas, y en
consecuencia, no es competidora de éstas. En efecto, debe sefialarse que la ultima de las

empresas antes mencionadas, no es competidora de la empresa WELLHEAD INC, ya que
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como se especificd anteriormente, SINCRUDOS DE ORIENTE SINCOR C.A., se dedica
al desarrollo de ingenieria basica y otros estudios necesarios para la factibilidad de
desarrollo de pozos y mejoramiento de crudos pesados y extrapesados, mientras que la
recurrente se dedica al desarrollo, produccion, disefio fabricacién y venta de equipos de
perforacion para campos petroleros, especificamente productos de alta tecnologia. (SPA

del TSJ en sentencia No. 01727 de fecha 30 de octubre de 2007, caso: WELLHEAD, INC).

Asi, se observa que, incluso al realizar el analisis de la posibilidad de aplicacion del articulo
17 de la derogada LPPELC, se confundian ambos regimenes de aplicacion, utilizando la

denominacién “competencia desleal” para actos en materia de libre competencia.

Por lo cual, pese a la incorporacion de esta figura en la referida ley, la aplicacion de normas
relativas al secreto empresarial en este ambito ha sido inadecuado y también ineficiente, no solo
por parte de los 6rganos jurisdiccionales y administrativos -en los pocos casos en los que ha sido

tratado- sino también por los abogados y empresas como operadores juridicos.

Ahora bien, con la conclusion anterior no se pretende desconocer que podrian producirse
casos en los cuales la violacion a la figura del secreto empresarial tenga como consecuencia dafos
al mercado y pueda constituir una conducta sancionada a través del Derecho de la libre
competencia, sin embargo, esto no debe ser confundido con las consecuencias juridicas y las
acciones que tendria el competidor afectado con relacion a la regulacion de la violacion de un
secreto empresarial en el ambito de la competencia desleal, en el cual, para su reconocimiento y
solicitud de resarcimientos, no cabria realizar un juicio sobre la verificacion del dafio al mercado,

sino, limitarse a verificar que se ha producido el acto desleal.
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De igual forma, tampoco se niega la posibilidad de que el mismo acto pueda ser sancionado
a través de ambas disciplinas, de ser desarrollada una normativa en esta materia. A pesar de la
conclusion anterior, actualmente la legislacion venezolana carece de normas tanto en materia de
competencia desleal como en materia de libre competencia que se refieran a la figura del secreto

empresarial.

En este sentido, con relacion a la libre competencia, la LPPELC fue derogada por la LA,
normativa que permanece vigente en esta materia, en cuyo texto se excluyo la mencién que

contenia la LPPELC sobre el secreto empresarial.

Igualmente, en este texto normativo parece mantenerse la confusion con relacion a ambas
disciplinas, siendo que, la LA contempla en su Seccion Tercera titulada “De la Competencia
Desleal” un conjunto de practicas consideradas como desleales (en las cuales no se hace mencion
expresa a la violacién del secreto empresarial), pero, reiterando que se encuentran prohibidas y
sancionados los actos y practicas desleales “cuando dicha conducta tienda a impedir, restringir,
falsear o distorsionar la competencia econdémica, atenten contra la eficiencia econdémica, el
bienestar general y los derechos de los consumidores o usuarios y de los productores” (articulo 17

de laLA).

Ahora bien, aunque actualmente no existe en Venezuela una normativa especial en materia
de competencia desleal, ello no impide que los operadores juridicos puedan invocar la aplicacion
del articulo 1.185 del Codigo Civil (“CC”), al producirse responsabilidad extracontractual o por
hecho ilicito ante supuestos de violacion de un secreto empresarial, siendo de naturaleza civil la

responsabilidad derivada de esta disciplina juridica.
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No obstante lo anterior, en opinidon de quien suscribe el presente Trabajo Especial de
Grado, aunque esta solucidn se representa como un paliativo ante la carencia de normas internas
en materia de competencia desleal que regulen la figura del secreto empresarial, la misma puede
resultar insuficiente tomando en consideracion la especialidad de esta institucion, el
desconocimiento de la misma, y la ausencia de disposiciones que permitan determinar su alcance

y contenido adecuado.

Asi, finalmente se concluye que, actualmente, no existen normas que regulen
adecuadamente a la figura del secreto empresarial en Venezuela en materia de libre competencia

ni en materia de competencia desleal.
En Materia Derecho Penal

Dentro del Derecho Penal, la doctrina ha estudiado el delito contenido en el articulo 339
del CP, con la finalidad de determinar si dentro del mismo puede encontrarse consagrada y

protegida la figura del secreto empresarial. En este sentido, este articulo establece que:

Articulo 339. EIl que hubiere revelado noticias relativas a invenciones o descubrimientos
cientificos o aplicaciones industriales que deban permanecer en secreto y de que haya
tenido conocimiento por causa de su posicién o empleo o0 en razén de profesion, arte o
industria, sera castigado, a instancia de la parte agraviada, con prision de quince dias a tres

meses.

Si la revelacion se ha hecho a algun extranjero no residente en el pais 0 a un agente suyo,

la prision sera de quince dias a seis meses.

Asi, la referencia a las “invenciones”, los “descubrimientos cientificos” y las “aplicaciones

industriales” ha llevado a afirmar que esta disposicidn se encuentra circunscrita a la proteccion de
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bienes juridicos de la Propiedad Industrial, que, ademas, pueden ser objeto a través de la figura del
secreto empresarial por parte de su poseedor legitimo, los cuales constituyen el objeto material del

referido delito (Matheus Osechas, 2014).

De igual forma, de acuerdo a lo sefialado por Matheus Osechas (2014), el bien juridico
protegido a través de esta disposicion normativa es “la confianza y la buena fe en los negocios” al
encontrarse dentro del Capitulo V del CP referido a los “Fraudes Cometidos en el Comercio, las

Industrias y Almonedas”, como parte del Titulo VI sobre los “Delitos Contra la Fe Publica”.

En este sentido, la mencionada autora indica que se produce una transgresion a la fe publica

a través de la realizacion de la conducta descrita en la referida disposicion debido a que:

[...] quien haya tenido el conocimiento de dicho secreto se le ha tenido confianza para que
lo conozca, aplique o haga uso de él, lo cual ha sido posible por causa de su posicion o
empleo, o en razén de su profesién, arte o industria, ademas se atenta o lesiona al
mencionado bien porque hay un aprovechamiento del esfuerzo ajeno (Matheus Osechas,

2014, p. 263).

Ahora bien, debido a que la referida disposicion se refiere a las “invenciones”, los
“descubrimientos cientificos” y las “aplicaciones industriales” como objetos materiales del delito,
es decir, aquellos sobre los que puede recaer la accion tipificada en la disposicion penal, este
precepto debe ser interpretado de forma taxativa, en virtud de la aplicacion del principio de
legalidad segun el cual nadie puede ser castigado por hechos que no constituyan delito mediante

ley formal.

Esto por ello que, Matheus Osechas (2014) concluye que el tipo penal establecido en el

articulo 339 del CP no contempla a la figura del secreto empresarial como genero, sino que, solo
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se refiere a los supuestos especificos contemplados en él, los cuales, en cualquier supuesto, pueden
ser encuadrados dentro de la especie de los secretos industriales, pero, en aplicacion del principio
de legalidad, excluye a las demas informaciones y conocimientos que pueden ser objeto de reserva

a través del secreto empresarial.

Asi, ante la carencia de una normativa en la materia que tutele penalmente la figura del
secreto empresarial, la referida autora sostiene que, en una futura regulacion, el bien juridico
protegido en las mismas debera estar dirigido al “interés econdmico que tiene la persona natural o

juridica en el mantenimiento de la reserva” (Matheus Osechas, 2014, p. 266).

Con lo cual, siguiendo la doctrina anteriormente descrita, no puede considerarse que exista

una consagracion legal ni completa sobre la figura del secreto empresarial en el ambito penal.

En Materia de Derecho Laboral

Con la entrada en vigencia de la LOTTT, se produjo un cambio sustancial sobre el régimen
legal aplicable a las creaciones intelectuales producidas por los trabajadores en el marco de las
relaciones de trabajo. Esta normativa incorpord disposiciones que se refieren a la regulacién de los
bienes inmateriales que son producto de la actividad creadora dentro de relaciones laborales,

implementando redacciones confusas e imprecisas en materia de Propiedad Intelectual.

Ahora bien, con relacion especifica a la figura del secreto empresarial, son pocas las
menciones expresas contenidas en la LOTTT. Sobre este aspecto, el articulo 79, literal h de esta
normativa establece como causal de despido justificado la “revelacion de secretos de manufactura,

fabricacion o procedimiento”.

En este sentido, la doctrina ha sefialado que el establecimiento de dicha causal de despido

justificado se constituye en la manifestacion de uno de los deberes que tiene el trabajador con
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relacion al patrono (Matheus Osechas, 2014), la cual se encuentra mencionada con mayor precision
en el articulo 18, literal ¢ del Reglamento de la derogada Ley Organica del Trabajo, parcialmente
derogada por el Reglamento Parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de LOTTT, sobre el
Tiempo de Trabajo, pero cuyo texto total, salvo por lo descrito en este Gltimo, no ha sido derogado

por un nuevo reglamento.

Asi, sobre este aspecto el referido articulo 18, titulado “Deberes fundamentales del

trabajador o trabajadora”, establece que:

El trabajador o trabajadora observara, entre otros, los siguientes deberes fundamentales:

[...]

c) Prestar fielmente sus servicios, con &nimo de colaboracion, y abstenerse de ejecutar
précticas desleales o divulgar informaciones sobre la actividad productiva que pudieren

ocasionar perjuicios al patrono o patrona.

Lo cual, segun sefiala Matheus Osechas (2014), comprende tres deberes fundamentales: (i)
el deber de fidelidad, consistente en desarrollar las actividades laborales en cumplimiento de las
reglas de lealtad y colaboracion con el patrono, (ii) el deber de no concurrencia, por el cual, “el
trabajador o trabajadora debera abstenerse de ejecutar negociaciones por cuenta propia o0 ajena,
salvo que éste lo autorizare expresa o0 tacitamente” (articulo 20 del Reglamento de la derogada Ley
Organica del Trabajo), vy, (iii) el deber de no revelar secretos de manufactura, fabricacion o

procedimiento del patrono, es decir, la obligacion de no divulgar secretos empresariales.

Con lo cual, se concluye que, actualmente el régimen establecido en la LOTTT para las
creaciones intelectuales es inadecuado e impreciso. Sin embargo, se reconoce que dentro del
mismo y concatenado con otras normas en materia laboral, se encuentran contenidas regulaciones
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que tienen incidencia directa en materia de la aplicacién del secreto empresarial, reconociéndose

la no revelacion de estos como uno de los deberes fundamentales de los trabajadores.

Finalmente, se puede determinar que, de las normativas consideradas, en ninguna de ellas
se presenta la definicidn ni desarrollo de los elementos que configuran la institucion, con lo cual,
se evidencia la carencia legislativa en esta materia dentro las normas internas que integran el
ordenamiento juridico venezolano. La situacion anterior se ha visto agudizada como consecuencia
de la salida de Venezuela de la CAN, por la cual, se produjo la restitucion de la LPI cuya normativa

se encuentra actualmente desfasada.

Aunado a la anterior, se demuestra un tratamiento inadecuado y confuso de la figura dentro
de ciertas areas del Derecho, lo cual se ha visto escenificado en decisiones judiciales y en el

tratamiento dado por los operadores juridicos a la misma.

Se advierte que las consideraciones realizadas con respecto a las normativas dentro del
ordenamiento juridico interno analizadas previamente no agotan ni pretenden agotar la
enumeracion de normas que se refieren a la proteccion de informacion a través del secreto como
herramienta legislativa, por lo cual, se plante un analisis de las principales regulaciones relevantes

para la figura del secreto empresarial en Venezuela.

Normativa Internacional

Dentro de la normativa de origen internacional que se refiere al secreto empresarial,
Venezuela ha suscrito y ratificado diversos tratados en materia de Propiedad Intelectual vy,
especificamente, de Propiedad Industrial, relevantes para el estudio de esta figura juridica que,
como ha sido asentado al momento de tratar la naturaleza juridica del secreto empresarial, en

opinion de quien suscribe este Trabajo Especial de Grado, encuentra su fundamento en dichas
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materias como un bien inmaterial de la Propiedad Industrial. Dentro de estos tratados se pueden

destacar los siguientes:

Tabla 6. Normativa de origen internacional que se refiere al secreto empresarial.

Normativa de origen internacional que se refiere al secreto empresarial

Normativa Publicacién en | Disciplina de Observaciones
G.O. proteccion del
secreto
empresarial
Ley Aprobatoria del Gaceta Oficinal | Competencia | No se consagra expresamente la

Convenio que establece | Extraordinaria desleal figura del secreto empresarial,
la OMPI No. 3.311 del sin embargo, el articulo 2

10 de enero de establece  dentro de  sus

1984 definiciones a la Propiedad

Intelectual, dentro de la cual
integra a la “proteccion contra la
competencia desleal, y todos los
demas derechos relativos a la
actividad intelectual en los
terrenos industrial, cientifico,
literario y artistico”.

Ley Aprobatoria del

Gaceta Oficial

Competencia

No se consagra expresamente la

CUP No. 4.882 del desleal figura del secreto empresarial,
30 de marzo de sin embargo, el articulo 1(2)
1995 establece la represion de la

competencia desleal como parte
de la Propiedad Industrial,
desarrollado en el articulo 10bis.

Ley Aprobatoria del

Gaceta Oficial

Competencia

El articulo 39 del Anexo 1C —

Acuerdo de Marrakech | No. 4.829 del desleal Acuerdo sobre los Aspectos de
por el que se establece | 29 de diciembre los Derechos de Propiedad
laOMC de 1994 Intelectual relacionados con el

Comercio establece la
proteccion de la informacion no
divulgada.

Fuente: Elaboracion propia.

De acuerdo a la matriz de informacion anteriormente expuesta, se muestra que Venezuela

ha suscrito los principales tratados internacionales en materia de Propiedad Intelectual y Propiedad
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Industrial, los cuales sirven directa o indirectamente como base para la regulacion internacional

de la figura del secreto empresarial.

En este sentido, como fue previamente sefialado en capitulos anteriores, Venezuela
suscribid y ratificd el CUP, el cual establece en su articulo 1 (2) como contenido de la Propiedad

Industrial:

La proteccion de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invencion, los
modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fabrica o de
comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o

denominaciones de origen, asi como la represion de la competencia desleal.

De esta forma, el CUP plantea en su articulo 10bis a la competencia desleal en los

siguientes términos:

1) Los paises de la Union estan obligados a asegurar a los nacionales de los paises de la

Union una proteccion eficaz contra la competencia desleal.

2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos

honestos en materia industrial o comercial.

3) En particular deberan prohibirse:

1. cualquier acto capaz de crear una confusion, por cualquier medio que sea, respecto del

establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el

establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.
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3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren
inducir al publico a error sobre la naturaleza, el modo de fabricacion, las caracteristicas, la

aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

La competencia desleal como disciplina ha sido tradicionalmente relacionada con la
Propiedad Industrial indicando que la primera constituye una expansion de la proteccion de los
derechos otorgados por la segunda, por lo cual, la distincion entre ambos se grafica a través de dos
circulos concéntricos, en donde el circulo interior y mas pequefio se encuentra representado por
los derechos absolutos protegidos a traves de la Propiedad Industrial; mientras que, el circulo
externo y, en consecuencia, el mas amplio, representa el espectro de proteccion de la competencia

desleal (Bercovitz, 2000).
Esta relacion puede ser observada de la siguiente forma:

Figura 1. Relacion entre la competencia desleal y la Propiedad Industrial mediante

exposicion de circulos concéntricos.

Competencia

Propiedad Industrial

Fuente: Elaboracion propia a partir de lo sefialado por Bercovitz (2000).

De acuerdo a lo indicado por Bercovitz (2000), el circulo relativo al area de proteccion de

los derechos de Propiedad Industrial tendra mayor solidez que el de la competencia desleal debido
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a que, en esta Gltima, la proteccion dependera de la forma en la que actie el competidor en el

mercado.

Sin embargo, ambas disciplinas mantienen una relacion dindmica, pudiendo expandirse el
circulo de proteccion de la Propiedad Industrial para incorporar supuestos anteriormente

contenidos en la competencia desleal (Bercovitz, 2000).

Por otro lado, Venezuela también es parte del Convenio que establece la OMPI, el cual
incluye, siguiendo con lo consagrado en el CUP, a la “proteccion contra la competencia desleal”
dentro de la definicion de los derechos relativos a la Propiedad Intelectual (articulo 2 del Convenio
que establece la OMPI), como rama que contiene a la Propiedad Industrial y a los Derechos de

Autor y los Derechos Conexos.

Como se ha comentado previamente, en la actualidad, Venezuela carece de legislacién
especial en materia de competencia desleal, por lo que, se considera necesario incorporar dicha
normativa a través de leyes internas con la finalidad de brindar una aplicacién adecuada a la misma,
tanto en lo referido al secreto empresarial, como a los demas supuestos contenidos dentro de la

disciplina de la competencia desleal.

Asi, como se menciono previamente, aunque los operadores juridicos pudieran optar por
invocar ante supuestos de violacion del secreto empresarial la responsabilidad por hecho ilicito
contenida en el articulo 1.185 del CC, la misma, en el estado actual de desconocimiento y
confusion sobre la aplicacion de las figuras, no parece suficiente para asegurar la proteccion

correspondiente segun los estandares internacionales.

En este sentido, resulta relevante retomar lo indicado por Bodenhausen (1969) con relacion

al articulo 10bis dentro de la Guia de interpretacion del CUP:
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En la mayoria de los paises, dificilmente sera posible asegurar una proteccion eficaz contra
la competencia desleal por otros medios que no sean la legislacion, pero se ha admitido en
varias Conferencias de Revisién que los Estados miembros no estarian obligados a
introducir una legislacion especial al respecto, si su legislacion general ya existente -por
ejemplo las disposiciones del derecho civil dirigidas contra los actos ilicitos- bastara para

asegurar una proteccion eficaz contra la competencia desleal (p. 157).

Asi, se reconoce la relevancia de la incorporacion de las normas correspondientes en la

materia, con el fin de establecer un régimen de tutela eficaz.

De igual forma, resulta relevante considerar si la incorporacion de la proteccién al secreto
empresarial en Venezuela a través de la competencia desleal seria suficiente, y no su regulacion a
través de una norma en materia de Propiedad Industrial que reconozca los derechos de control y
transmision del mismo a su poseedor legitimo, tomando en consideracion que algunos autores han
sefialado el limitado alcance que pudiera tener esta disciplina, asi como las posibles regulaciones
en materia civil ante infracciones en esta materia (W. Olivero, comunicacion personal, 6 de julio
de 2021), lo cual supondria el reconocimiento de protecciones mas amplias a las establecidas en

el minimo convencional, como sera sefialado de seguidas.

Igualmente, Venezuela suscribi6 el Acuerdo de Marrakech por el que se establece la OMC
y, consecuentemente, el Anexo 1C del mismo: el ADPIC, normativa internacional que contiene la
descripcion del estdndar minimo de proteccion relativo al secreto empresarial bajo la

denominacion de “informacion no divulgada”.
En este sentido, el articulo 39 del ADPIC establece que:
Articulo 39.
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1. Al garantizar una proteccién eficaz contra la competencia desleal, de conformidad con
lo establecido en el articulo 10bis del Convenio de Paris (1967), los Miembros protegeran
la informacion no divulgada de conformidad con el parrafo 2, y los datos que se hayan

sometido a los gobiernos o a organismos oficiales, de conformidad con el parrafo 3.

2. Las personas fisicas y juridicas tendran la posibilidad de impedir que la informacion que
esté legitimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por
terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos, en la

medida en que dicha informacion:

a) sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuracién y reunién
precisas de sus componentes, generalmente conocida ni facilmente accesible para personas
introducidas en los circulos en que normalmente se utiliza el tipo de informacion en

cuestion; y

b) tenga un valor comercial por ser secreta; y

c) haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta,

tomadas por la persona que legitimamente la controla.

3. Los Miembros, cuando exijan, como condicion para aprobar la comercializacion de
productos farmacéuticos o de productos quimicos agricolas que utilizan nuevas entidades
quimicas, la presentacion de datos de pruebas u otros no divulgados cuya elaboracion
suponga un esfuerzo considerable, protegeran esos datos contra todo uso comercial desleal.
Ademas, los Miembros protegeran esos datos contra toda divulgacion, excepto cuando sea
necesario para proteger al publico, o salvo que se adopten medidas para garantizar la

proteccion de los datos contra todo uso comercial desleal.
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Del articulo anterior se puede observar que el ADPIC introduce bajo la denominacién de
“informacion no divulgada” a la figura del secreto empresarial, asi, dicha normativa internacional
plantea la proteccion de informacion legitimamente poseida por personas naturales o juridicas
contra el acceso o uso ilicito por parte de terceros. Asi, la ilicitud planteada por dicha norma es
delimitada en el acceso o uso sin el consentimiento del legitimo poseedor que, ademas, sea
realizada de manera contraria a los usos comerciales, por lo cual, a través de este articulo, el
ADPIC reconoce la proteccién de dicha informacion mediante la disciplina de la competencia

desleal.

De igual forma, se plantean los requisitos que debe cumplir la informacion para que pueda
ser considerada protegida conforme a dicha disposicion, los cuales ya fueron analizados con
anterioridad. En este sentido, se reitera que la informacion debera: (i) ser secreta, (ii) contar con
valor comercial por mantenerse secreta, y (iii) haber sido objeto de medidas razonables de

proteccion para mantenerla bajo reserva.

El referido articulo en su numeral tercero, adicionalmente, plantea la figura de los datos de
prueba. En este sentido, el ordenamiento juridico reconoce que existe un interés sobre los datos
obtenidos en el proceso de fabricacion de productos regulados, siendo que ellos requieren del
previo otorgamiento de habilitaciones administrativas (permisos, autorizaciones o licencias, segun
sea el caso) por parte de una autoridad sanitaria con la finalidad de asegurar la calidad e inocuidad
de los productos que seran destinados a su comercializacion en el mercado (Hernandez Salazar,

2007).

Estos datos de prueba cuentan con un valor comercial, y han sido relacionadas con la figura
del secreto empresarial, por lo que, se ha sostenido que forman parte del mismo, aunque se

constituyen en un area muy especifica de este (Diaz Manriquez, 2006).
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Otros autores han indicado que la incorporacion de esta disposicién dentro del articulo 39
es inadecuada, en tanto esta no pretende proteger informacion de particulares -objetivo de las
disposiciones contenidas en los numerales primero y segundo- sino que establece la obligacion a
los paises miembros de la OMC de proteger la informacion entregada por los interesados en
solicitar permisos sanitarios para la comercializacion de medicamentos y agroguimicos del uso

desleal y la divulgacion (Astudillo Gémez, 2019b).

De esta forma, segun sefiala Astudillo Gomez (2019b), constituird un acto contrario a la
competencia leal la utilizacion de datos de prueba aportados por el primer solicitante para
demostrar la seguridad y eficacia del producto, si un segundo solicitante pretende implementarlo
0 beneficiarse de dichos datos, aplicAndose un expediente de registro abreviado, en tanto el
segundo solicitante no habrd invertido recursos para la obtencién de resultados propios,

generéndose, entonces, un aprovechamiento del esfuerzo ajeno.

Ahora bien, en lo que se refiere al secreto empresarial, como ha sido observado hasta el
momento, aunque Venezuela no cuenta con normativa especial que describa y desarrolle los
requisitos que debe cumplir la informacion para ser considerada protegida a través de dicha figura,
la doctrina ha asentado que las condiciones de proteccion contenidas en el ADPIC pueden ser
tomadas como referencia, siendo que Venezuela, al ser suscritor del mismo, ha aceptado dichos

requisitos (Font Acufia, 2018).

Lo anterior adquiere mayor dimensién actualmente, en el marco de la decision tomada por
el SAPI, y comunicada a través del Aviso Oficial No. DG-09-2020 del 1° de octubre de 2020,
mediante la cual este érgano competente en materia de Propiedad Intelectual determind que se
aplicaria de forma directa el ADPIC y se reconoceria la vigencia del mismo desde enero de 1995,

lo cual, no ha sido compartido por parte de los profesionales dedicados a ejercer esta area del
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Derecho, sefialando que los tratados internacionales no han sido creados para ser aplicados de
forma directa, requiriendo su trasposicion al ordenamiento juridico nacional a través de su

regulacion en las legislaciones internas (W. Olivero, comunicacion personal, 6 de julio de 2021).

Sin embargo, aunque se reconoce que el procedimiento més adecuado implica la
incorporacion al ordenamiento juridico de normas que aseguren el cumplimiento de los estandares
de proteccion establecidos en la legislacion internacional, en vista de la carencia de normas
internas que permitan la determinacion del alcance, contenido y delimitacion del secreto
empresarial en Venezuela, la asuncién del ADPIC como referencia interpretativa se presenta como
una solucién temporal para los operadores juridicos, sin dejar de insistirse en la necesidad de
adecuar las normas internas en la materia como cumplimiento de las obligaciones internacionales

asumidas por la Republica con la suscripcion de los referidos instrumentos internacionales.

Los Principios Rectores que Orientan la Aplicacion del Secreto Empresarial

De acuerdo a lo planteado hasta el momento se puede verificar que, actualmente, aunque
dentro del ordenamiento juridico venezolano existen instrumentos normativos de origen nacional
e internacional que contienen a la figura del secreto empresarial, no existe una ley ni norma
especial de origen nacional que regule al secreto empresarial como bien inmaterial de la Propiedad
Industrial, asi como, se evidencia un escaso e inadecuado manejo de la institucion por la

jurisprudencia venezolana.

Con la finalidad de que puedan ser implementados como lineamientos orientadores ante
una futura regulacion y aplicacion del secreto empresarial en Venezuela, a continuacion se
presentan un conjunto de principios rectores identificados a partir del estudio realizado de esta

institucion mediante el presente Trabajo Especial de Grado.
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Finalmente, se indica que, al no contar con una consagracion normativa dentro de la
legislacion interna, los principios rectores que se desarrollan seguidamente fueron extraidos a
partir del estudio de la figura tanto por la doctrina nacional como por la doctrina extranjera,
tomando en consideracion los principales tratados internacionales aplicables a la materia,

previamente estudiados, de los cuales VVenezuela es Estado miembro.

El Secreto Empresarial es un Bien Inmaterial de la Propiedad Industrial que rompe con los

Principios Generales de esta Disciplina

El secreto empresarial es un bien inmaterial de la Propiedad Industrial debido a que la
informacion y los conocimientos que constituyen su objeto material de proteccion cuentan con las

caracteristicas propias de los bienes inmateriales, a saber:

En primer lugar, el secreto empresarial requiere de una exteriorizacion que le permita ser
individualizado, lo que, a su vez, lo hara susceptible de ser objeto de tutela para el Derecho. De
esta forma, el secreto empresarial se constituye en un elemento intangible e incorporal que debe
ser expresado externamente para que pueda identificarse. El estado de inmaterialidad del secreto
empresarial es a lo que se le reconoce doctrinalmente como “Corpus Mysticum” y es, en si, la

manifestacion propia de esta figura.

Ahora bien, lo anterior no impide que el secreto empresarial pueda ser objeto de fijacion o
expresion a través de soporte fisicos o materiales, denominados como “Corpus Mechanicum”. La
incorporacion del secreto empresarial (como Corpus Mysticum) en elementos fisicos no genera
una modificacion ni la constitucion del mismo, por lo cual, este no es requerido para que pueda
considerarse que existe un “secreto empresarial”, sin embargo, su incorporacion en ellos podria

simplificar la transmision y uso del mismo por parte de su poseedor legitimo.

142



En segundo lugar, el secreto empresarial cuenta también con la caracteristica de la
repetibilidad y la circulacion, por lo que, este bien inmaterial es susceptible de ser repetido de

forma ilimitada una vez ha sido exteriorizado, siendo facilmente circulable de forma indefinida.

En tercer lugar, secreto empresarial cuenta con ubicuidad, lo que le permite ser poseido por
multiples sujetos, aunque éstos no se encuentren en el mismo espacio fisico o temporal, sin que
esto afecte, modifique o perjudique la composicion del mismo. Es por esta razén que el poseedor
legitimo podrd encontrarse interesado en mantener el control sobre la informacion y los

conocimientos sobre los que recae el secreto empresarial.

Y, finalmente, en cuarto lugar, el secreto empresarial cuenta con un caracter patrimonial,
siendo que el mismo puede ser objeto de trafico juridico. Esta caracteristica determina la
posibilidad de que pueda ser objeto de acuerdos entre el poseedor legitimo y los posibles

interesados en acceder licitamente al mismo.

Con lo cual, puede concluirse que el secreto empresarial cuenta con las caracteristicas
propias de un bien inmaterial, siendo este Gltimo el objeto de proteccion a través de la Propiedad
Intelectual como disciplina juridica creada con la finalidad de regular el régimen aplicable a los
bienes intangibles e incorporales, a los cuales, resultaba inapropiado regularlos a traves de las

normas propias de los bienes corporales correspondientes al derecho de propiedad.

Ahora bien, dentro de la Propiedad Intelectual la proteccién de las creaciones derivadas del
esfuerzo intelectual se encuentra integrada por dos disciplinas juridicas, los Derechos de Autor y
los Derechos Conexos, por un lado, aplicable a las obras de caracter cientifico, literario, artistico

que cuenten con elementos propios de originalidad, y la Propiedad Industrial, por el otro, orientado
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a la proteccidn de derechos sobre bienes inmateriales que seran destinados a una aplicacion dentro

del contexto comercial o industrial.

Siendo el secreto empresarial un conjunto de conocimientos e informaciones obtenidas y
dirigidas a ser empleadas dentro de un &mbito comercial, industrial o competitivo, este se

encuentra contenido dentro de la Propiedad Industrial.

Ahora bien, pese a ser parte de la Propiedad Industrial, el secreto empresarial cuenta con
una compleja estructuracion y caracteristicas que lo distinguen de las demas categorias de la
Propiedad Industrial, manteniendo una tutela diferenciada que no otorga un derecho subjetivo
absoluto. Esto encuentra su sustento en que, el otorgamiento de un derecho de exclusion de
Propiedad Industrial equivalente al reconocido a través de otras categorias juridicas como el
aplicable al régimen invencional (el cual otorga un verdadero titulo a quien invoque el mismo
frente al Estado), tendria como consecuencia un desincentivo al uso del sistema de patentes, debido
a que, los poseedores legitimos de un secreto empresarial que cumpla con las condiciones para ser
objeto de patente, preferiran acudir al régimen del secreto empresarial que le otorgue los mismos
beneficios que una patente, pero sin exigirle hacer de conocimiento general la informacion

protegida (W. Olivero, comunicacion personal, 6 de julio de 2021).

Es por lo anterior que, se encuentra justificada su tutela a través de mecanismos
diferenciados a los de las demas categorias de la Propiedad Industrial. Dicho régimen no implica
una desnaturalizacion de los elementos propios del secreto empresarial como bien inmaterial de la
Propiedad Industrial, sino que, por el contrario, se reconoce al mismo como una categoria especial

0 sui generis dentro de la misma.
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Este caracter especial hace que dicha institucion no cumpla con los principios generales
que rigen a la Propiedad Industrial, siendo que, el secreto empresarial no se encuentra sujeto a un
registro para la obtencién de un titulo administrativo que le permita a su titular la explotacion
exclusiva del mismo por un tiempo determinado (de donde se deriva la inaplicacion del principio
de exclusividad, principio de la intervencién del Estado y principio de temporalidad en la
Propiedad Industrial), sino que, a través de esta institucion se le reconoce al poseedor legitimo del
secreto empresarial un derecho a accionar contra terceros que perturben o interfieran a través de
formas ilicitas con la relacién directa del poseedor con respecto al bien inmaterial objeto de
reserva, el cual se va a extender por el tiempo en el que dicho poseedor legitimo logre conservar

el referido caracter oculto del secreto empresarial bajo su control.

El Secreto Empresarial para que sea Considerado como Informacion No Divulgada debe, como
Minimo, Ser Secreto, Tener un Valor Comercial por Ser Secreto y Haber Sido Objeto de

Medidas Razonables para Mantenerlo en Reserva

Para que la informacion o el conocimiento pueda ser considerado como ‘“‘secreto
empresarial” y, en consecuencia, protegido a través de la Propiedad Industrial, es necesario que
cumpla con requisitos minimos de existencia, para los cuales se toma como referencia los
contemplados en el ADPIC, como normativa internacional que contempla los estandares minimos

de proteccion y que, ademas, se encuentra suscrito por Venezuela.

En este sentido, en primer lugar, la informacion o los conocimientos deberan ser secretos,
es decir, no podran ser generalmente conocidos por los interesados en ella, asi como tampoco
podra ser facilmente accesible para personas de los circulos en los que normalmente se utiliza ese
tipo de informacion, lo que quiere decir que, para poder ser obtenida licitamente serd necesario

implementar esfuerzo e invertir recursos en ello.
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A pesar de lo anterior, debera tomarse en cuenta que las conductas sancionables seran
aquellas que impliguen un acceso ilicito al secreto empresarial poseido por otra persona, lo que
quiere decir que, no incluye a aquellas investigaciones independientes que sean realizadas por
terceros, quienes adquieran la misma informacién o conocimientos, debido a que, de lo contrario,

se pondria un freno al desarrollo investigativo y la innovacion.

En segundo lugar, la informacién debe poseer valor comercial por ser secreta. El valor
comercial se encuentra referido al privilegio o la ventaja que otorga para su poseedor el tener bajo
su control informacion o determinados conocimientos por sobre otros interesados en obtenerla. En
consecuencia, la escasez que produce el mantener la informacion bajo secreto le dotaré de valor

econdmico.

En tercer lugar, la informacién debera ser objeto de medidas razonables de proteccion por
su legitimo poseedor y dichas medidas deberan encontrarse orientadas a mantenerla bajo reserva,
es decir, conservar la condicion de reserva. En general, estas medidas podran implicar el uso de
multiples mecanismos, no limitando al poseedor en cuanto a la forma y cantidad de ellos que pueda

emplear con la finalidad de mantener licitamente la informacion bajo reserva.

Estos requisitos minimos para la existencia del secreto empresarial deben tener caracter
concurrente y estar redactados para que funcionen como parametros de identificacion aplicables a

la heterogeneidad de informaciones que pueden ser objeto de esta institucion.

La redaccion de estas condiciones debe ser lo suficientemente amplia como para alcanzar
cubrir la multiplicidad de supuestos que pueden encuadrar dentro de la proteccion de esta

institucion.
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No se recomienda la incorporacién de las condiciones a través de redacciones que puedan
brindar limitaciones que hagan inoperativa la aplicacion de la institucién, siendo que la misma se
constituye en una figura con caracter dinamico y evolutivo, pero que, al suponer el reconocimiento
de facultades de accién otorgadas a su poseedor legitimo, y la imposicion de obligaciones a los
terceros, debera contar con condiciones minimas de distincién que permitan al operador juridico

reconocer cuando una determinada informacion o conocimiento constituye un secreto empresarial.

El Secreto Empresarial puede ser Empleado como un Mecanismo de Proteccion Alternativo o

Acumulativo a los demas Bienes Inmateriales Tutelados por la Propiedad Intelectual

El secreto empresarial se constituye como un mecanismo de proteccion alternativo o
acumulativo a las distintas categorias de la Propiedad Industrial, por lo que, los poseedores
legitimos de un bien inmaterial susceptible de ser tutelado a través de las demas categorias juridicas
de ella, pueden proteger dicho bien de forma simultanea o alternativa a través de la figura del
secreto empresarial, siempre que cumplan con los requisitos de proteccion en cada uno de ellos y,
segun sea el caso, sus regimenes de proteccion no sean incompatibles. Esto incluso pudiera ser
realizado con creaciones intelectuales objeto de proteccion por el Derecho de Autor y los Derechos

Conexos, cuando cumplan con los requisitos de proteccion del secreto empresarial.

En este sentido, la proteccion podra ser otorgada de forma alternativa o acumulativa. La
proteccion alternativa se refiere a la determinacion o escogencia de una categoria de proteccion
del bien inmaterial en detrimento de otra. Es decir, de identificarse que un bien inmaterial puede
ser objeto de proteccion por categorias de tutela de la Propiedad Intelectual, se selecciona una en
vez de la otra en funcion de los intereses, las estrategias comerciales o, en fin, los beneficios que

pueda reportarle a su titular o poseedor legitimo seleccionar una forma de proteccion especifica.
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Asi, en este caso se puede identificar a aquel supuesto en el cual se ha desarrollado una
determinada invencién, la cual puede ser objeto de proteccion a través de la figura del secreto
empresarial 0 a través de la obtencion de una patente, al cumplir en ambos supuestos los requisitos
para ello (pero no por ambos simultdneamente dado que su aplicacion conjunta sobre el mismo
objeto o bien inmaterial resulta excluyente), y, el poseedor legitimo de dicha informacion
determina que, luego de un analisis de sus opciones, le reportara mayor beneficio seleccionar la
proteccion a través de la obtencion de una patente de invencion debido a que desea obtener un
titulo que le conceda el derecho exclusivo que le permita explotar la referida invencion dentro de
una o varias jurisdicciones, por un tiempo determinado. De esta forma, en este supuesto, se
determina la aplicacion de una proteccion alternativa al solo seleccionar una de las formas de
proteccion en detrimento de la otra. Lo mismo ocurriria en el supuesto en el cual, el poseedor
legitimo determinase que la forma de proteccion mas adecuada a sus intereses y condiciones es la
de seleccionar la proteccion de la invencién -o de la informacion que se refiere a ella- a través de

la figura del secreto empresarial, y no mediante la obtencion de una patente.

Por otro lado, la proteccion acumulativa se refiere a aquella en la cual el poseedor legitimo
puede optar por proteger un bien inmaterial por varias categorias de la Propiedad Intelectual debido
a que el objeto de proteccién cumple con los requisitos para ello, pero, segun la forma en la que
sea aplicado el régimen de tutela correspondiente y de acuerdo a las estrategias e intereses del

poseedor legitimo, esta proteccion se realiza de forma simultanea, fraccionada o sucesiva.

De esta forma, la proteccion sucesiva implicar realizar la proteccion del bien inmaterial a
través de varias categorias de la Propiedad Intelectual en momentos temporales distintos, es decir,
estableciéndose como estrategia la proteccion primero por unay, luego, por otra categoria, siempre

que los regimenes de proteccion correspondientes sean compatibles entre si conforme a dicha
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implementacion. En este sentido, por ejemplo, y siguiendo con la situacion planteada en el caso
de la proteccidn alternativa, el poseedor legitimo primero debera proteger la informacion o el
conocimiento a través de la figura del secreto empresarial y, posteriormente, a través de otra
categoria de proteccion, como ocurria con las invenciones, mantenidas bajo reserva con la figura
del secreto empresarial con la finalidad de, en un momento posterior, se pueda solicitar una patente
sobre la misma, siendo entonces sustituida la proteccién del secreto empresarial por el derecho de

Propiedad Industrial que otorga la patente.

Por otro lado, operara la proteccion simultanea cuando la proteccion del bien inmaterial
pueda ser realizada de forma conjunta por varias categorias de la Propiedad Intelectual, en este
sentido, los regimenes de proteccion a ser aplicados no pueden excluirse entre si ni resultar
incompatibles. Esto podria ocurrir en el caso de la proteccion del software mediante Derechos de

Autor, y, conjuntamente a través de la figura del secreto empresarial.

Finalmente, podria ejercerse la proteccion acumulativa mediante el fraccionamiento de la
informacion objeto de proteccion, para lo cual, el poseedor legitimo podria establecer qué tipo de
informacion o conocimiento sera protegido por una categoria u otra. En este sentido, en el caso de
las creaciones intelectuales que cumplan con las condiciones objetivas de patentabilidad, el
poseedor legitimo podra decidir qué parte de la informacién mantener bajo reserva y que parte de
la misma divulgar a cambio de la obtencion de la concesion de una patente sobre la invencion

correspondiente, lo cual debera ser determinado segun las estrategias de cada poseedor.

No obstante lo anterior, la posible implementacion del secreto empresarial como forma de
proteccion alternativa o acumulativa a las demas categorias de la Propiedad Intelectual,

considerada como un todo, no implica la imposicion a dicha figura de un caracter residual, por lo

149



que, su valor como herramienta de proteccion Util para los actores del mercado vendra dado por

las estructuras, condiciones, estrategias y finalidades perseguidas por cada uno de estos.

Asi, por ejemplo, se produciran supuestos en los que los poseedores legitimos de los bienes
inmateriales que pueden ser objeto de proteccion a traves del sistema de patentes y a traves del
secreto empresarial opten por este Gltimo debido a los costos necesarios en los que se debe incurrir
para obtener patentes de invencion en una o varias jurisdicciones. De igual forma, existiran
supuestos en donde sera mas conveniente, conforme a la estrategia del poseedor legitimo, acudir
al sistema de patentes de invencion con la finalidad de obtener un titulo sobre la invencion
correspondiente debido a la facilidad que tendrian terceros de adquirir la misma mediante

investigaciones independientes.

Con lo cual, se observa, que el secreto empresarial cuenta con un valor propio cuya
preferencia como mecanismo de proteccion sera utilizada por los poseedores legitimos de

conformidad con las estrategias y condiciones con la que cada uno cuente.

El Secreto Empresarial es una Herramienta de Equilibrio de Intereses de Caracter

Predominantemente Privado

El secreto empresarial es una figura que establece un equilibrio entre los intereses privados
y publicos, con lo cual, se asienta en la consagracion de un régimen que reconoce dos intereses en
pugna: el del poseedor legitimo como individuo, quien desea mantener el control sobre la
informacion o los conocimientos que le otorgan una ventaja competitiva sobre terceros, y, por el
otro, el interés publico mediante el cual se requiere del intercambio de conocimientos para
garantizar la agilidad y el dinamismo econémico, asi como para la garantia de creacion de nuevos

conocimientos e innovaciones.

150



El reconocimiento de un régimen de tutela sobre el secreto empresarial representa un punto
de equilibrio entre ambos intereses, con lo cual, se garantizan los incentivos necesarios para que
los innovadores continden generando creaciones intelectuales que puedan ser utilizadas y
explotadas por sus poseedores legitimos, y, a su vez, la sociedad cuente con un constante flujo de
informaciones y conocimientos que sean implementados para el desarrollo de actividades dentro
del mercado. Para ello, se instaura un régimen de proteccion que debe reconocer los derechos a los
poseedores legitimos a accionar cuando la posesion pacifica que le brinda el control sobre el
secreto empresarial se vea afectada ilicitamente por terceros, asi como, el reconocimiento de los
derechos o facultades para explotar y transmitir la informacion o conocimientos objeto de secreto

empresarial (W. Olivero, comunicacion personal, 6 de julio de 2021).

Asi, es relevante sefialar que, desde el punto de vista econémico, no es eficiente conservar
la informacion y los conocimientos bajo un secreto absoluto, debido a que con ella no se
aprovecharia todo el potencial que tendria la informacion o los conocimientos generados para la
sociedad, quien se beneficia de ello a través de la implementacion de un secreto empresarial en las
actividades dentro de un contexto de mercado. De esta forma, sin el reconocimiento de facultades
de actuacion y acciones para el poseedor legitimo sobre el secreto empresarial, este no tendra
incentivos ni de crearlos ni de utilizarlos en sus actividades, debido a que no se le reconoceran

beneficios por ello.

En este sentido, sefiala Garcia Menéndez (citado por Sosa Huapaya, 2015) que:

La necesidad de la proteccion del secreto radica en el interés de la sociedad de que se
fomenten la innovacién y los avances cientificos, industriales y comerciales, con el
propdsito de que redunden en un mayor bienestar y progreso comunitarios. Por tal motivo

se justifica la creacion de un marco normativo que proteja a aquellos que invierten recursos
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en la investigacion y desarrollo, y que apuestan su tiempo y su capacidad creadora para

recoger los frutos de dichos esfuerzos (p. 249).

De esta forma, la consagracion dentro del ordenamiento juridico venezolano del secreto y,
especificamente en este caso, del secreto empresarial puede ser implementada como una politica
publica que genere el fomento de la innovacion y el desarrollo, lo que redunda en bienestar y
progreso social. Es por ello que, el secreto empresarial representa una herramienta de equilibrio

entre los intereses publicos y privados, los cuales histéricamente se presentan en pugna.

La posicion intermedia del secreto empresarial entre los intereses publicos y privados ha
sido estudiada por la doctrina al momento de abordar la “Teoria General del Secreto”. En este
sentido, Riofrio Martinez-Villalba (2015), a partir de la “Teoria del Cono” propuesta por Garcia
Morente, propone una gradacion general y preliminar de los secretos protegidos por el Derecho,
consistente en quince grados de intensidad que inician en el polo publico y terminan en el polo
privado, y dentro de la cual se encuentran el secreto que nace a través de acuerdos 0 convenciones,
por un lado, y a los secretos empresariales, por el otro, en las posiciones séptima y octava

respectivamente.

De esta forma, Riofrio Martinez-Villalba (2015) plantea que, en aplicacion de la “Teoria
del Cono” a la “Teoria General del Secreto”, la informacion puede graduarse a través de su
posicionamiento cercano o lejano al extremo publico, y, por ende, mas expuesto, o al extremo
privado, y, en consecuencia, menos expuesto 0 mas secreto. De esta forma, propone que, la
determinacion de la posicion de la informacion con relacion a los extremos del cono les permitiria
a los operadores juridicos establecer el alcance y la fuerza del secreto seguin cada caso en concreto,
siendo que, de encontrarse mas cercano al &mbito privado “merecera mayor proteccion” (Riofrio

Martinez-Villalba, 2015).
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A pesar de lo anterior, Riofrio Martinez-Villalba (2015) reconoce que existen espacios
intermedios en los que no siempre serd clara la inclinacion que tendran. Sin embargo, la aplicacion
de la “Teoria del Cono” permite verificar el funcionamiento de la gradacion y forma de balanceo,
al menos desde un punto de vista inicial o a priori, debido a que, este posicionamiento dependera
de los criterios que sean utilizados para estudiar cada “secreto” protegido, la justificacion sobre la
que se asienten estos, asi como los fundamentos de las prohibiciones para guardar o protegerlos,
los cuales son, en general, criterios muy variados sobre los cuales no existe una posicion doctrinal

pacifica (Riofrio Martinez-Villalba, 2015).

Siendo el secreto empresarial un bien inmaterial de la Propiedad Industrial en donde entra
en juego la proteccion directa de un interés econdmico particular -e indirecta de la sociedad a
través del fomento de creaciones e innovaciones-, la autora del presente Trabajo Especial de Grado
concluye que éste representa una herramienta de equilibrio entre intereses contrapuestos, con un

caracter predominantemente privado.

Con lo cual, cualquiera de las acciones que sean desarrolladas para procurar proteccion al
poseedor legitimo del secreto empresarial como bien inmaterial de la Propiedad Industrial, deberan
tomar en consideracion los posibles elementos de confluencia con otros elementos privados o
publicos, como lo seria, por ejemplo, el tratamiento judicial que puede tener el manejo de
informacion protegida por el secreto empresarial, la consagracion de acciones adecuadas de
resarcimiento ante violaciones de un secreto empresarial y la adecuacion del régimen de medidas

cautelares aplicable.

De esta forma, los operadores juridicos al momento de su aplicacion, deberan considerar
que el secreto empresarial pese a su posicionamiento intermedio entre intereses en pugna, protege

predominantemente y de forma directa un interés de caracter privado.
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El Secreto Empresarial puede ser Objeto de Proteccion por Distintas Ramas del Derecho

El secreto empresarial se constituye como un bien inmaterial de la Propiedad Industrial
complejo en su estructuracion y distinto en su tutela con relacion a las demaés categorias protegidas
a través de dicha disciplina juridica. De esta forma, mediante la figura del secreto empresarial se
puede proteger informacion y conocimientos de caracter heterogéneo siempre que sean secretos,
cuenten con valor comercial y que hayan sido objeto de medidas razonables de proteccién por su

poseedor legitimo.

La multiplicidad de informaciones que pueden ser objeto de proteccion, asi como la
importancia que tiene la figura del competidor dentro del mercado, hace que la proteccién del
secreto empresarial pueda ser realizada a través de diversas disciplinas del Derecho que permitiran
proteger distintos bienes juridicos de la sociedad, sin embargo, cualquier incorporacion de
mecanismos de proteccion debera considerar el caracter predominantemente privado de la

institucion y el interés economicos como eje principal de tutela dentro de este.

El secreto empresarial estd conformado por informacion que otorga una ventaja
competitiva al poseedor, la cual le brinda el valor econdémico a la misma, siendo que es un elemento
que se mantiene desconocido para los competidores y terceros. Esto representa uno de los
requisitos necesarios para que se configure el secreto empresarial cuando es concebido como bien
inmaterial de la Propiedad Industrial, con lo cual, se requerira que cualquier consagracion
legislativa en esta materia implique el reconocimiento del interés econémico como elemento o
bien juridico comun de proteccidn dentro de dichas normativas, sin menoscabo de que, este pueda
verse acompafiado de otros bienes juridicos a ser protegidos por el ordenamiento juridico mediante

las distintas disciplinas disponibles.
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Es por lo anterior que, el secreto empresarial podra ser regulado a través de diversas ramas
del Derecho, debido a que la heterogeneidad de la informacion que puede ser protegida a través de
este, asi como su complejidad, permiten incorporar diversos supuestos y situaciones juridicas que

pueden ser de interés juridico.

Es por ello que esta institucion podra protegerse a través de su incorporacion en normas
relativas a distintas ramas juridicas (como lo es la materia laboral, administrativa, penal o civil),
sin embargo, cuando sea contemplado como bien inmaterial de la Propiedad Industrial, al tener
una inclinacion preeminentemente privada, siendo que protege un interés de caracter econémico
de actores competitivos dentro del mercado, el bien juridico tutelado se encontrara vinculado -por
lo menos, en principio- a la proteccion del interés econdmico por el cual el poseedor legitimo desea
mantener bajo reserva la informacion con valor competitivo, sin menoscabo de que a este puedan

incorporarse otros bienes juridicos a ser protegidos a través de dichas otras disciplinas juridicas.

Como consecuencia de lo anterior, el legislador debera procurar establecer un sistema de
normas coordinadas que puedan garantizar una aplicacion armonica de la institucion en el
ordenamiento juridico venezolano, independientemente de la naturaleza de las normas en el que

sea incorporada dicha institucion.

Ahora bien, en lo que respecta a la Propiedad Industrial, cualquier regulacion realizada de
esta institucion debera garantizar los estandares minimos convencionales, pudiendo incorporarse

elementos que supongan mejores condiciones, pero no desmejoras con relacion al mismo.

En este sentido, se concuerda con la posicion de Olivero al recomendar una regulacion del
secreto empresarial como bien inmaterial de la Propiedad Industrial en donde se reconozcan no

solo acciones al poseedor legitimo para actuar ante accesos ilicitos al secreto empresarial
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ejecutados por terceros, sino también el reconocimiento del derecho o la facultad de trasmitir y
ceder el mismo (W. Olivero, comunicacion personal, 6 de julio de 2021), lo que le otorgara el
dinamismo necesario para su implementacién en el mercado, sin menoscabo de los derechos

reconocidos a su poseedor legitimo.

La Regulacion Normativa del Secreto Empresarial No Puede Ser Taxativa

El secreto empresarial es una institucion que cuenta con un caracter dindmico y evolutivo,
por lo cual, las denominaciones y conceptos que pretendan definir sus elementos deberan ser
establecidos e interpretados de forma tal que permitan la incorporacion de nuevas tecnologias y
mecanismos que puedan generar modificaciones en cuanto a su objeto y alcance sin requerir de
constantes modificaciones legislativas, lo que petrificaria su aplicacion a normas que pueden ser

objeto de rapida obsolescencia.

Es por ello que se debe concebir como una institucion abierta y en constante evolucion,
para lo que es recomendable evitar incorporar definiciones taxativas que puedan afectar su

adaptabilidad a nuevas formas de creacion intelectual y a los cambios en el mercado.

En razon de lo anterior, aunque el legislador debera establecer los pardmetros generales
sobre los que deberd girar la aplicacion del secreto empresarial -los cuales deben ser precisos y
especificos con la finalidad de garantizar la seguridad juridica-, estos deberan ser redactados a
través de formulas legislativas generales que permitan abarcar supuestos existentes en la actualidad

y que puedan producirse en el futuro.

Este caracter debe ser, ademas, considerado al momento de aplicar las normas en materia
del secreto empresarial, siendo entonces necesario que los operadores juridicos identifiquen la

dinamicidad de la institucion y apliquen sus normas mediante interpretaciones progresivas.
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Conclusiones

Las creaciones del intelecto son protegidas a través de una rama del Derecho denominada
“Propiedad Intelectual”, la cual fue creada ante la necesidad de un régimen especial aplicable a los
bienes inmateriales, los cuales no podian verse regulados a través de las disposiciones clasicas

derivadas del Derecho Civil relativas a la propiedad.

La Propiedad Intelectual se encuentra integrada por dos disciplinas juridicas principales,
los Derechos de Autor y los Derechos Conexos, por un lado, correspondiendo a la especialidad
dirigida a la proteccion de las creaciones intelectuales con caracter artistico, cientifico, literario y
musical, y la Propiedad Industrial, por el otro, como categoria que integra las regulaciones relativas

a los bienes inmateriales destinados a la ejecucion de actividades industriales y comerciales.

Dentro de la Propiedad Industrial, de conformidad con los principales tratados
internacionales que regulan la materia, ha sido incorporado el secreto empresarial como bien
inmaterial protegido mediante la disciplina juridica de la competencia desleal, correspondiendo al

objeto estudiado y desarrollado en el presente Trabajo Especial de Grado.

El “secreto” dentro del Derecho, se concibe como una herramienta legislativa destinada a
establecer un régimen de resguardo que permita o faculte al poseedor de bienes tangibles e
intangibles excluirlos del conocimiento general, lo que constituye un elemento de equilibrio entre
intereses publicos y privados que se encuentran en constante pugna. La facultad otorgada a través
de la figura del secreto permite al legislador establecer formas de proteccion a distintos intereses
juridicos, siendo esta la finalidad ultima, por lo que, en ningin caso puede confundirse la

herramienta empleada con el objetivo de la misma.
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Especificamente, en lo que se refiere a la figura del secreto empresarial, el secreto es
implementado como una técnica legislativa que permite a un poseedor legitimo (persona natural o
juridica) accionar contra los terceros que, sin su consentimiento, deseen acceder, utilizar o explotar
la informacion o conocimientos con valor competitivo que tiene bajo su control y mantiene bajo

reserva.

Esta forma de proteccion deviene en un mecanismo orientado al desarrollo e innovacion
creando incentivos para que los competidores y actores en el mercado empleen esfuerzos en
desarrollar nuevos activos inmateriales que generen mayores conocimientos, observandose asi, el
caracter de equilibrio de interés publicos y privados de la institucion, aunque con una proteccion

dirigida al resguardo de intereses privados.

El secreto empresarial, el cual ha contado con diversas denominaciones doctrinales y
legislativas, puede ser definido como el conjunto de conocimientos o informaciones relativas a
cualquier ambito de la actividad comercial o industrial, que es mantenido en reserva por su
poseedor legitimo debido al valor competitivo que dicha informacion detenta o la ventaja que le

procura por sobre sus competidores.

Asi como otros aspectos de su constitucion y configuracion, la naturaleza juridica del
secreto empresarial ha sido doctrinalmente debatida, sin embargo, se concluye en que, tomando
en consideracion los elementos propios de distinguen al objeto material del secreto empresarial,
definido como la informacion y los conocimientos, entonces, se determina que dada su necesidad
de exteriorizacion, su facil repetibilidad y circulacion, su ubicuidad y el caracter patrimonial, este
representa un bien inmaterial que se enmarca dentro de la Propiedad Industrial al encontrarse
dirigido a actividades industriales y comerciales, aunque posea una tutela diferenciada de las

demas categorias de dicha disciplina juridica.
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Actualmente, la figura del secreto empresarial no se encuentra regulada de forma adecuada
en el ordenamiento juridico venezolano, en el cual, a partir de la denuncia del Acuerdo de
Cartagena, se restituyo la aplicacion de la LPI de 1956, generando un retraso para Venezuela con
relacion a los demas paises. De igual forma, se determina que, aunque la figura del secreto
empresarial ha sido incorporada en algunas normas de disciplinas juridicas distintas a la Propiedad
Industrial, éstas no han contado con una regulacion ni una aplicacion correcta en este aspecto ni
en la préctica judicial ni en la practica administrativa, lo que demuestra el desconocimiento que se

tiene de la figura.

A pesar de que Venezuela ha suscrito y ratificado los principales tratados en materia de
Propiedad Intelectual que han regulado la figura del secreto empresarial, de forma directa e
indirecta, con especial referencia al ADPIC como normativa contentiva de sus estandares minimos
de proteccién, Venezuela no ha cumplido con la obligacién de incorporar las mismas a la

normativa nacional a través de una ley.

Finalmente, se describen como principios rectores del secreto empresarial en Venezuela,
identificados a partir del analisis de la situacion actual de la figura del mismo en el pais, asi como
de los estudios doctrinales realizados por autores nacionales y extranjeros sobre este tema. En este
sentido, se proponen un conjunto de lineamientos que pueden fundamentar una futura regulacién
legislativa del secreto empresarial en el ordenamiento juridico venezolano, asi como constituir un
elemento de interpretacion para que los operadores juridicos apliquen de forma adecuada esta

figura.

De esta forma, se identificaron y desarrollaron como principios rectores del secreto
empresarial en Venezuela los siguientes: (i) el secreto empresarial es un bien inmaterial de la

Propiedad Industrial que rompe con los principios generales de esta disciplina; (ii) el secreto
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empresarial para que sea considerado como informacion no divulgada debe, como minimo, ser
secreto, tener un valor comercial por ser secreto y haber sido objeto de medidas razonables para
mantenerlo en reserva; (iii) el secreto empresarial puede ser empleado como un mecanismo de
proteccion alternativo o acumulativo a los demas bienes inmateriales tutelados por la Propiedad
Intelectual; (iv) el secreto empresarial es una herramienta de equilibrio de intereses de caracter
predominantemente privado; (v) el secreto empresarial puede ser objeto de proteccion por distintas

ramas del Derecho; y (vi) la regulacién normativa del secreto empresarial no puede ser taxativa.

De esta forma, en el primero, se determina que el secreto empresarial es un bien inmaterial
de la Propiedad Industrial, debido a que la informacion y el conocimiento que representa su objeto
material cumplen con los elementos que caracterizan a los bienes inmateriales, correspondiéndose
con los requisitos de necesidad de externalizacion, repetibilidad y circulacién, ubicuidad y el
caracter patrimonial del mismo. De igual forma, se reconoce su inclusion dentro de la Propiedad
Intelectual y, especificamente, en la disciplina juridica de la Propiedad Industrial, debido a que se

encuentra orientado a su implementacion en actividades de caracter comercial o industrial.

Sin embargo, pese a ser un bien inmaterial de la Propiedad Industrial, se reconoce su
especialidad dentro de esta disciplina, requiriendo de un régimen regulatorio diferenciado al
establecido para las demas categorias de la Propiedad Industrial, lo que le hace romper con los
principios generales de éste, dentro de los que se encuentran: el principio de exclusividad, el

principio de la intervencion del Estado y el principio de temporalidad en la Propiedad Industrial.

En segundo lugar, se establece que para que una determinada informacion o conocimiento
sea considerada como un secreto empresarial requiere del cumplimiento de extremos legales

necesarios para ello, para lo cual, en virtud de la incorporacion como Estado miembro al ADPIC,
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se identifican: que dicha informacion sea de caracter secreto, cuente con valor comercial por ser

secreto y, finalmente, no haya sido objeto de medidas razonables para mantenerlo en reserva.

La prevision de estos requisitos se encuentra determinada como un estandar minimo de

proteccion del ADPIC.

En tercer lugar, se establece que el secreto empresarial puede ser empleado como un
mecanismo de proteccion alternativo o acumulativo a los demés bienes inmateriales tutelados por
la Propiedad Intelectual. En este sentido, su utilizacion como un mecanismo de proteccion
alternativo o acumulativo a las demas categorias de la Propiedad Intelectual le permitird ser
implementado de forma simultanea, sucesiva o fraccionada (en conjunto, siempre que los
regimenes de aplicacion sean compatibles entre si, o en defecto de otras técnicas de proteccion de
creaciones intelectuales), cuya seleccion serd realizada en el marco de las estrategias y condiciones
de sus poseedores legitimos, con lo cual, se verifica como una institucion con valor autbnomo e

independiente y no residual.

En cuarto lugar, se evidencia que el secreto empresarial se constituye en una herramienta
que equilibra intereses publicos y privados, tradicionalmente en pugna. Sin embargo, esta
institucién cuenta con un caracter predominantemente privado, siendo que consagra la proteccion

de un interés econdmico referido a su poseedor, quien es un individuo dentro del mercado.

En quinto lugar, se determina que la multiplicidad de informaciones que pueden ser objeto
de proteccion, asi como la importancia que tiene la figura del competidor en el mercado, hace que
la proteccién del secreto empresarial pueda tutelarse a través de diversas disciplinas del Derecho

que permitiran proteger distintos bienes juridicos de la sociedad.
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Y, finalmente, se identificd que el secreto empresarial cuenta con un caracter dinamico y
evolutivo, que, debido a su interaccion dentro de &mbitos en constante renovacion, requiere una
regulacion juridica amplia y flexible que le permita desplegar su caracter adaptativo a nuevas
circunstancias, con lo cual, la regulacion normativa del secreto empresarial no puede ser taxativa
ni rigida, con la finalidad de evitar que sea rapidamente superada por las innovaciones constantes

de la sociedad y de la institucion en si misma.
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