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Introduccion: La presente tesis analiza los secretos empresariales desde la jurisprudencia que
ha emitido el INDECOPI con relacion a la supuesta comision de actos de competencia desleal
en la modalidad de violacion de secretos. Se ha puesto especial énfasis a la jurisprudencia
referida a denuncias planteadas por el titular de un secreto empresarial en contra de trabajadores
0 ex trabajadores suyos que habrian vulnerado dicho secreto, asi como los criterios utilizados
por la entidad al momento de revisar estos casos.

Metodologia: En esta tesis, se ha aplicado el método descriptivo y analitico, habiendo revisado
y evaluado no solo la legislacion aplicable, sino también, y principalmente la jurisprudencia
nacional emitida sobre la materia por el INDECOPI.

Resultados: Como resultado de esta investigacion, hemos logrado establecer, en el Capitulo 1,
un concepto de secretos empresariales, su calificacion, naturaleza juridica y requisitos
esenciales. En el Capitulo 2, el régimen de proteccion que el ordenamiento juridico peruano
prevé para los titulares de secretos empresariales. Por ultimo, en el Capitulo 3, se analiza la
diversa jurisprudencia que ha emitido el INDECOPI en materia de violacion de secretos
empresariales para identificar los criterios seguidos por su Tribunal.

Conclusiones: Tras el andlisis de la jurisprudencia del INDECOPI, hemos concluido que la
legislacion vigente en materia de represion de la competencia desleal no admite la posibilidad
de perseguir y sancionar a los trabajadores o ex trabajadores que violaron un secreto empresarial
de su empleador o ex empleador. Para tal efecto, seria necesaria una modificacion normativa
que incluya un supuesto de excepcion al ambito de aplicacion de la referida legislacion. No
obstante, si bien dicha modificacidn podria ser deseable, no consideramos que sea indispensable
pues el titular del secreto cuenta con otras vias legales para poder reclamar en contra de las
personas naturales sefialadas.

Fecha de elaboracion del resumen: 4 de junio de 2020



Analytical-Informative Summary

Thesis title: The violation of a trade secret by an employee: an analysis of the
jurisprudence of the specialized chamber of the Court of INDECOPI on repression of
unfair competition.

Thesis author: Cesar Manuel Durand Espejo
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Thesis type: Thesis.
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Introduction: This thesis analyzes trade secrets under the jurisprudence that INDECOPI has
issued in relation to the alleged commission of acts of unfair competition in the modality of
violation of trade secrets. Special emphasis has been placed to the jurisprudence referring to
complaints filed by the owner of a trade secret against its employees or former employees who
would have violated said secret, as well as the criteria used by the entity when reviewing these
cases.

Methodology: In this thesis, the descriptive and analytical method has been applied, having
reviewed and evaluated not only the applicable legislation, but, mainly, the national
jurisprudence issued on the matter by INDECOPI.

Results: As a result of this research, we have been able to establish, in Chapter 1, a concept of
trade secrets, their classification, legal nature and essential requirements. In Chapter 2, the
protection regime that the Peruvian legal system has established for trade secrets owners.
Finally, in Chapter 3, we analyze the diverse jurisprudence that INDECOPI has issued
regarding the violation of trade secrets to identify the criteria followed by its Court.

Conclusions: After analyzing the jurisprudence of INDECOPI, we have concluded that the
current legislation on repression of unfair competition does not admit the possibility of
prosecuting and punishing employees or former employees who have violated a trade secret of
their employer or former employer, To that purpose, a regulatory amendment that includes an
exception in the scope of the aforementioned legislation would be necessary. However,
although such a modification may be desirable, we do not consider it essential since the owner
of the secret has other legal channels in order to claim against the previously mentioned natural
persons.

Date of elaboration of the summary: June 4", 2020.
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Introduccion

Los secretos empresariales constituyen conocimientos reservados o confidenciales
concernientes a los distintos ambitos de una empresa o actividad empresarial y cuya aplicacion,
mientras mantengan su caracter secreto, reporta una ventaja competitiva para su titular. Es por
tal motivo que los titulares de secretos empresariales buscan resguardarlos y protegerlos
celosamente antes posibles filtraciones o intromisiones por parte de terceros que buscarian
aprovechar indebidamente ese conocimiento o menoscabar su posicion competitiva.

Sin embargo, en muchas ocasiones, las posibles amenazas contra secretos empresariales no
provienen necesariamente de terceros ajenos a la empresa, sino de personas que pertenecen o
que estan vinculadas a esa organizacidn, como es el caso de los trabajadores que hayan tenido
acceso a esa informacion. Asi lo revela un reporte de investigacion publicado por Baker
McKenzie y Euromoney,! el cual indic6 que un 52% de empresas temen que sus trabajadores
sean quienes originen un caso de robo de secretos empresariales, frente a solamente un 12%
que consideran podria originarse por delincuentes cibernéticos o piratas informaticos.

Esta preocupacidn también se hace evidente si revisamos los pronunciamientos emitidos por
los organos resolutivos del INDECOPI, vinculados a la presunta comision de actos de
competencia desleal en la modalidad de violacion de secretos empresariales, supuesto infractor
tipificado en el articulo 13 de la LRCD.

En efecto, muchas de estas denuncias fueron planteadas por empresas titulares de secretos
empresariales en contra de sus trabajadores o0 ex trabajadores, quienes supuestamente habrian
sustraido dichos conocimientos para aprovecharlos en el desarrollo de actividades econdémicas
por cuenta propia o de terceros, y, sin embargo, estas fueron declaradas improcedentes en su
gran mayoria.

De manera preliminar, esta tendencia (que se mantiene hasta la actualidad) nos podria llevar
a pensar que el titular de un secreto empresarial no cuenta con mecanismos para protegerlo ante
posibles violaciones cometidas por sus trabajadores o ex trabajadores. Sin embargo, la cuestién
que debemos resolver, antes de arribar a tal conclusion, es si el régimen de represion de la
competencia desleal previsto en LRCD es la via correspondiente o idonea para poder atender
estos casos.

En ese sentido, el presente trabajo tiene por proposito identificar y analizar cuales son las

causas por las que una denuncia planteada por un titular de un secreto empresarial en contra de

1 Cfr. BAKER McKENZIE, The Board Ultimatum: Protect and Preserve. The Rising Importance of Safeguarding
Trade Secrets, Euromoney Intstitutional Investor Thought Leadership, 2017, p. 7.



un trabajador o ex trabajador suyo, no podria ser declarada procedente en la via del
procedimiento sancionador por competencia desleal sequido ante el INDECOPI.

A tal efecto, en primer lugar, desarrollaremos las nociones bésicas con relacion a los secretos
empresariales. Es decir, estableceremos un concepto de estos e identificaremos cuales son sus
clases o especies, asi como su naturaleza juridica. Asimismo, realizaremos un analisis detenido
de cuales son los requisitos que, segun nuestra legislacion, debe reunir determinada informacion
para ser considerada como un secreto empresarial.

En segundo lugar, procederemos a describir cuél es el régimen de proteccion de los secretos
empresariales establecido en las normas de represion de la competencia desleal. Ello implicara
hacer un andlisis del tipo infractor referido a la violacion de los secretos empresariales,
describiendo cada una de sus modalidades tipicas.

En tercer lugar, identificaremos y analizaremos cuéles han sido los criterios aplicados por el
INDECOPI al momento de analizar la presunta comision de actos de violacion de secretos
empresariales por parte de un trabajador o ex trabajador. Para ello, repasaremos maultiples
pronunciamientos emitidos por la referida entidad con relacién a este tema. Finalmente,
determinaremos si la via del procedimiento sancionador de competencia desleal es la adecuada
para encausar estas conductas.

Segun se puede apreciar, el presente trabajo pretende abarcar la problematica detras de la
proteccion de los secretos empresariales ante posibles violaciones por parte de un trabajador o
ex trabajador, lo cual no solo implica una revision de la legislacién, sino también un andlisis
critico de la doctrina y, especialmente, de la jurisprudencia nacional disponible, la que, por
cierto, es escasa. Por tal motivo, consideramos que el presente trabajo constituye un aporte a la

comunidad juridica.



Capitulo 1

Los secretos empresariales. Nociones basicas

1. Los secretos empresariales

1.1 Concepto. Etimologicamente, “secreto” proviene de la palabra de origen latin secretum,
siendo este, a su vez, el participio del verbo secernere que significa segregar. En el habla
coloquial, el término "secreto” puede ser utilizado como un adjetivo para describir la cualidad
de aquello que es "oculto, ignorado, escondido y separado de la vista o del conocimiento de los
demas", pero también puede ser empleado como un sustantivo para aludir a una "cosa que
cuidadosamente se tiene reservada y oculta” o a un “conocimiento que exclusivamente alguien
posee de la virtud o propiedad de una cosa o de un procedimiento™ .2

Por su parte, el calificativo "empresarial” hace referencia a aquello que es "perteneciente o
relativo a las empresas o a los empresarios".® El término empresa se puede usar en multiples
sentidos, sin embargo, el sentido principal de la palabra es aquel que se refiere a la empresa
como la misma actividad profesional de organizacion de los medios materiales y personales
para la produccion o mediacion de bienes y servicios en el mercado, cuyo agente es un
empresario.*

Siendo ello asi, podemos deducir, de forma preliminar, que, cuando nos referimos a un
secreto empresarial, estamos hablando de determinada informacién o conocimiento reservado,
esto es, que solo posee un sujeto o un conjunto de estos, y que se puede referir a una cosa, hecho
o circunstancia relacionado con una empresay, en particular, con su actividad. De alli que algun
autor haya sefialado que los secretos empresariales forman "la esfera reservada de la empresa™.®

Ahora bien, procederemos a verificar si esta aproximacién que hemos efectuado con relacion
a los secretos empresariales es concordante o contraria con aquellas definiciones recogidas en
las distintas normas del ordenamiento juridico peruano vigente.

Al respecto, en el &ambito legal, son pocas las normas de Derecho interno vigentes que aluden
a los secretos empresariales, siendo la méas reconocida entre estas la LRCD, cuyo articulo 13

tipifica como infraccién administrativa los actos de competencia desleal en la modalidad de

2 Real Academia Espafiola, Diccionario de la Lengua Espafiola: https:/dle.rae.es/ (Consultado el 29 de mayo de
2020)

% 1bid.

4 Cfr. ZEGARRA MULANOVICH, Alvaro. Notas Derecho Mercantil. Parte |. EI empresario y la empresa. Pro
manuscrito, Versién marzo 2009, Piura; p. 8 y s.

5 GOMEZ SEGADE, José Antonio. El secreto industrial (Know-how). Concepto y proteccién. Madrid: Editorial
Tecnos, 1974; p. 51.



violacion de secretos empresariales.® Este articulo, si bien describe las conductas especificas
constitutivas de infraccion con relacion a la violacion de un secreto empresarial, no contiene
una definicién sobre estos.

Sin embargo, cabe precisar que dicho articulo no es la Unica referencia a los secretos
empresariales contenida en la LRCD. En efecto, el numeral 40.1 del articulo 40 de la referida
norma establece que una de las causas que pueden justificar que la CCD del INDECOPI declare,
ya sea a solicitud de parte o de un tercero con legitimo interés, la reserva y confidencialidad
sobre determinada informacion es que esta se trate de un secreto empresarial. En esa linea, el
numeral 40.2 del mismo articulo sefiala que la solicitud de declaracion de reserva sobre un
secreto empresarial serd concedida siempre que dicha informacion retna, de manera
concurrente, las siguientes condiciones o0 requisitos:

I Se trate de un conocimiento que tenga caracter reservado o privado sobre un objeto

determinado.

ii.  Que quienes tengan acceso a dicho conocimiento posean voluntad e interés consciente
de mantenerlo reservado, adoptado las medidas necesarias para mantener dicha
informacion como tal.

iii.  Que la informacidn tenga un valor comercial, efectivo o potencial.

Esta enumeracion de requisitos permite establecer una definicion de secreto empresarial.
Sobre el particular, debemos anotar que si bien la norma sefiala que consiste en un conocimiento
de carécter reservado o privado - es decir, fuera del alcance de sujetos distintos de quien(es) lo
posee(n) - sobre un objeto determinado, dicha condicion no resulta suficiente para catalogarlo
como secreto empresarial. A tal efecto, es indispensable que el titular de estos haya manifestado
su interés de mantenerlos bajo reserva mediante la adopcion de medidas razonables y que dicha
informacion tenga valor comercial.’

Sin perjuicio de ello, si bien el articulo 40 de la LRCD nos brinda una aproximacioén mas
completa de lo que debemos entender por secretos empresariales, consideramos que no es muy

precisa con relacion a cuales pueden ser aquellos "objetos determinados" sobre los cuales puede

D. Leg. N° 1044, Ley de Represion de la Competencia Desleal

"Articulo 13.- Actos de violacion de secretos empresariales. -

Consisten en la realizacion de actos que tengan como efecto, real o potencial, lo siguiente:

a) Divulgar o explotar, sin autorizacién de su titular, secretos empresariales ajenos a los que se haya tenido acceso
legitimamente con deber de reserva o ilegitimamente;

b) Adquirir secretos empresariales ajenos por medio de espionaje, induccién al incumplimiento de deber de reserva
o procedimiento analogo”.

7 Desarrollaremos estos requisitos, de forma detallada, en la seccion 2 del Capitulo | del presente trabajo.



versar. Como indicamos anteriormente, al tratarse de un secreto empresarial, entendemos que
dicha informacién deberia estar relacionada a la empresa o a su actividad.

Una definicion que aborda dicho aspecto es la D.A. 486 de la Comision de la CAN,® que
establece el Régimen Comun sobre Propiedad Industrial. Esta norma de Derecho comunitario,
vigente desde el 1 de diciembre de 2000 (esto es, anterior a la entrada en vigor de la LRCD) y
aplicable en territorio peruano,® sefiala en su articulo 260 que "[s]e considerara como secreto
empresarial cualquier informacion no divulgada que una persona natural o juridica
legitimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial,
y que sea susceptible de transmitirse a un tercero (...)".*°

Asimismo, el referido articulo contiene, en su ultimo parrafo, algunos ejemplos sobre los
tipos de conocimiento en los que podria recaer eventualmente un secreto empresarial, siendo
estos los siguientes: informacidn relativa a la naturaleza, caracteristicas, finalidades de los
productos; métodos o procesos de produccion; y medios o formas de distribucion o
comercializacién de productos o prestacion de servicios. Ciertamente, esta no es una lista
cerrada de tipos de informacion confidencial, pudiendo incluirse otras categorias. En cualquier
caso, lo importante es que dicho dato se encuentre referido a una empresa, su actividad o
aspectos relacionados a aquellas.

A nivel doctrinario, se han propuesto diversas definiciones de secretos empresariales, sin
embargo, a nuestro parecer, una de las mas completas es aquella que los define como el conjunto
de informaciones confidenciales concernientes a los distintos ambitos de la actividad
empresarial.! Complementando esta idea, se puede afirmar que consisten en un conjunto de
conocimientos o informaciones que no son de dominio publico (secreto), y “que son necesarios
para la fabricacion o comercializacién de un producto, para la produccion o prestacion de un
servicio o bien para la organizaciéon y financiacion de una empresa o de una unidad o
dependencia empresarial, y que, por ello, procuran a quien los domina una ventaja (lo que no
significa necesariamente que le proporcione una posicién mejor que la ostentada por el resto de

los competidores o, lo que es lo mismo, que estos mejoraran necesariamente su posicion si

8 La Comunidad Andina es una organizacion internacional, cuyo tratado constitutivo es el Acuerdo de Cartagena
suscrito el 26 de mayo de 1969, y que se encuentra integrada actualmente por los Estados soberanos de Bolivia,
Colombia, Ecuador y Perd.

% Al respecto, el articulo 3 del Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina establece que
las Decisiones de la Comision de la Comunidad Andina, entre otras emitidas en el marco de dicha organizacién,
son directamente aplicables en los paises miembros a partir de la fecha de su publicacién en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena, salvo que las mismas sefialen una fecha posterior.

10 Articulo 260 de la D.A. 489.

11 Cfr. MASSAGUER, José. Comentario a la Ley de Competencia Desleal. Madrid: Civitas Ediciones, 1999; p.
385.



pudieran disponer de ellos) que se esfuerza en conservar evitando su divulgacion™.*? En esta
cita larga, pero necesaria, los secretos empresariales son definidos de manera descriptiva,
haciendo referencia no solamente a los tipos de informacidn confidencial en que pueden
consistir, sino que también menciona los requisitos que debe cumplir para que pueda ser
considerado como secreto empresarial. Esta nos parece la aproximacién mas adecuada de lo
que debe entenderse por secreto empresarial, por lo que la utilizaremos durante el desarrollo

del presente trabajo.

1.2 Clasificacion. Segun hemos explicado en el apartado anterior, los secretos empresariales
consisten, basicamente, en informaciones confidenciales que estan referidas a los distintos
ambitos de una empresa o actividad empresarial y que, ademads, deberan cumplir con
determinados requisitos para ser considerados como tales, conforme a la LRCD. No obstante,
lo cierto es que los ambitos concernientes a una empresa pueden ser de diversa indole, pudiendo
estar referidos a aspectos comerciales, industriales, tecnoldgicos u organizativos, entre otros.

Esta multiplicidad de aspectos ha originado que, a lo largo del tiempo, la legislacion peruana,
asi como la jurisprudencia del INDECOPI, no hayan empleado de manera uniforme el término
secreto empresarial y, en lugar de ello, sea posible encontrar otras expresiones, siendo las mas
comunes las que se refieren a "secretos industriales™" y a "secretos comerciales".

Sin perjuicio de ello, méas alla de esta cuestion terminoldgica, la importancia de distinguir
entre estas diferentes expresiones reside en el hecho de que estas constituyen, en realidad, clases
0 categorias de secretos empresariales. Por ello, se ha sefialado que los secretos industriales y
los secretos comerciales solo son categorias de la mas amplia nocion de secreto empresarial.t®

Siendo ello asi, la doctrinal* ha identificado que existen tres grandes categorias o especies
de secretos empresariales, segin el ambito especifico de la empresa al que se encuentren
referidos. Estas son: los secretos industriales, los comerciales y los internos o referidos a la
organizacion interna de la empresa y de sus relaciones.™ A continuacion, desarrollaremos cada

uno de estos en detalle.

12 MASSAGUER, Op. Cit., p. 386.

13 Cfr. GALAN CORONA, Eduardo. Articulo 13. Violacion de secretos. En: Bercovitz Rodriguez-Cano, Alberto,
dir. Comentarios a la Ley de Competencia Desleal. Navarra: Editorial Aranzadi, 2011; p. 357.

4 Vid. GOMEZ SEGADE, Loc. Cit.

Vid. STUCCHI, Pierino. Violacion de secretos empresariales. En: Pasquel, Enrique; Patrdn, Carlos; Pérez Costa,
Gabriela, coord. El Derecho de la Competencia Desleal. Lima: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC),
2007; p. 213.

15 L a jurisprudencia del INDECOPI también ha reconocido indirectamente la existencia de distintas clases de
secretos empresariales segun el tipo de informacion empresarial que se trate. Asi, mediante Resolucién N° 1069-
2012/SC1, la SDC sefial¢ lo siguiente:



1.2.1 Los secretos industriales. Son aquellos concernientes al ambito técnico o industrial de
una empresa y pueden consistir en métodos para la fabricacion o reparacion de un producto,
férmulas quimicas, prototipos, procedimientos técnicos, dibujos industriales, entre otros.

A nivel de nuestra legislacién, la Unica definicion de secreto industrial que hemos podido
encontrar es aquella recogida en la DIRECTIVA.® En efecto, el numeral 2.1 de dicha norma
establece lo siguiente:

“Secreto industrial: conocimiento tecnoldgico referido a procedimientos de fabricacion o

produccidn en general, o el conocimiento vinculado al empleo y aplicacion de técnicas industriales,

que permitan obtener 0 mantener una ventaja competitiva o econdmica frente a terceros”.

Esta definicion, aunque perfectible, establece, por lo menos, qué tipo de informacion
empresarial estaria comprendida bajo el ambito de los secretos industriales. De hecho, no se
refiere solamente a los aspectos técnicos o industriales de una empresa, sino también a aspectos
tecnoldgicos vinculados a la fabricacion o produccion de bienes y servicios, lo cual nos parece
adecuado.

Es necesario precisar que la definicion de secreto industrial establecida en la DIRECTIVA
es practicamente aquella que recogia el D. Leg. N° 823, Ley de Propiedad Industrial,
actualmente derogado.!” Mientras se encontraba vigente esta norma, era muy importante para
la CCD del INDECOPI, al momento de analizar la presunta violacion de un secreto, distinguir
si la informacion confidencial materia de cuestionamiento consistia precisamente en un secreto
industrial, pues, el articulo 121° del D. Leg. N° 823, le exigia contar con la previa opinion de

la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologias del INDECOPI para emitir su

“58. Como se adelant6 en el punto 66 literal (i), la calificacion de secreto empresarial se dara a toda aquella
informacion sobre el proceso productivo, organizacién interna y entorno del mercado que es usada de
manera reservada por una empresa y que le otorga una ventaja sobre otros competidores que no tienen
acceso a ella”.
16 publicada oficialmente el 16 de abril de 2008 y modificada por Directiva N° 002-2017-TRI- INDECPI,
publicada el 16 de marzo de 2018. Desconocemos los motivos por los cuales el Tribunal del INDECOPI (6rgano
encargado de aprobar esta norma) determind incluir una definicion de secreto industrial, pese a que dicha
terminologia no se encuentra recogida en la LRCD, siendo que, actualmente, solo se refiere a secretos
empresariales. Sin embargo, es posible que la DIRECTIVA haya recogido tal definicion con el fin de hacer una
referencia o guardar concordancia con el T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica, el cual aun utiliza el término secreto industrial.
17 Esta norma fue derogada por la Primera Disposicion Complementaria Derogatoria del D. Leg. N° 1075, D. Leg.
que aprueba Disposiciones Complementarias a la D.A. 486 de la CAN que establece el Régimen Comun sobre
Propiedad Industrial, publicada el 28 de julio de 2008.
18 D. Leg. N° 823, Ley de Propiedad Industrial [Derogado]
"Articulo 121.- La proteccién otorgada conforme al articulo 116, perdurard mientras existan las condiciones alli
establecidas. Sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiera lugar, la revelacion, adquisicion o uso
de un secreto industrial por parte de terceros, de manera contraria a las practicas leales de comercia, sera
sancionada por la Comisién de Competencia Desleal del Indecopi, en aplicacion del Decreto Ley 26122, previa
opinion de la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologias, en lo que resulte pertinente”.



pronunciamiento (no asi si la informacion confidencial consistia, por ejemplo, en un secreto
comercial).

De hecho, si es que la CCD no cumplia con solicitar la referida opinion, ello constituia una
causal de nulidad del acto administrativo. A manera de ejemplo, podemos citar la Resolucion
N° 864-2002/TDC-INDECOPI, emitida por la SDC durante la vigencia de la anterior ley de
represion de la competencia desleal (Decreto Ley N° 26122) y el D. Leg. N° 823, donde se
sefialé lo siguiente:

“De la revision del expediente no se desprende que la Comision hubiera solicitado en algiin momento

la opinion de la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologias respecto a aquellos aspectos

relacionados con la supuesta infraccion a la normatividad de la Ley de Propiedad Intelectual que

protege los secretos industriales. Es decir, que la Comision no dio cumplimiento a la norma procesal
contenida en el articulo 121° de la referida Ley”.1°

Actualmente, esta regla procesal ya no resulta aplicable, puesto que fue derogada por el D.
Leg. N° 1075 (vigente) que establece disposiciones complementarias al Régimen Comun sobre
Propiedad Industrial previsto en la D.A. 486. Es mas, dicho decreto legislativo ya no utiliza la
expresion secretos industriales, ni establece ninguna regulacion sobre los mismos. Solamente
se refiere a los secretos empresariales con el Unico propdsito de precisar que estos constituyen
elementos de propiedad industrial.?°

Bajo la vigencia de la LRCD, la SDC ha tenido la oportunidad de analizar si determinada
informacion confidencial califica como secreto industrial. Asi, por ejemplo, mediante
Resolucion N° 1069-2012/SC1-INDECORPI, ha sefialado lo siguiente:

“79. Asi, en el caso de las formulas quimicas de los saborizantes y el registro maestro de materia

prima, lo esperable era que Montana adjuntara un listado en el cual enuncien de manera

individualizada cuales eran los conocimientos con especial sensibilidad industrial, al estar asociados
con su proceso productivo (...)”.%

Como se puede apreciar, para poder calificar un determinado conocimiento reservado como
secreto industrial, era necesario que quien se presente como titular de este indique si estos se
encuentran vinculados con el proceso productivo de la empresa, siendo ello consistente con la

definicién indicada al inicio de este apartado.

19 INDECOPI. Resolucion N° 864-2002/TDC-INDECOPI (9 de diciembre 2002), emitida en el Expediente N°
120-2000/CCD, p. 8.

20 Desarrollaremos esta cuestion en detalle en la seccion 1.3 del presente Capitulo 1y la seccién 2 del Capitulo 2.
21 INDECOPI. Resoluciéon N° 1069-2012/SC1-INDECOPI (7 de mayo 2012), emitida en el Expediente N° 071-
2010/CCD, fundamento 79.



1.2.2 Los secretos comerciales. Son aquellos referidos al ambito comercial de la empresa,
es decir, que estan relacionados con la actividad de mediacién en la colocacion de bienes y
servicios en el mercado. Algunos ejemplos de secretos comerciales serian las listas de
proveedores y clientes, el disefio de sistemas o métodos de ventas, creacion de campafas
publicitarias (antes de su lanzamiento), estructuras de costos, calculo de precios, perfiles
especificos de consumidores, planes de desarrollo de negocios, entre otros.

Al igual que en el caso de los secretos industriales, la DIRECTIVA contiene una definicion
de secretos comerciales, la cual, no obstante, nos parece poco precisa con relacion a cual es el
objeto de dichos secretos. Segun esta norma, se considerard como secreto comercial "aquella
informacion cuya importancia para el desarrollo de la actividad empresarial obliga a las
empresas a mantenerlas fuera del alcance de terceros ajenos a la empresa”.?? Cuando decimos
que esta definicion no es satisfactoria no significa que consideremos que los secretos
comerciales no sean relevantes para el empresario. Desde luego que si. Sin embargo, esa es una
caracteristica que se puede predicar, de manera general, de cualquier clase de secreto
empresarial y no es privativa del secreto comercial. En todo caso, hubiese sido preferible que
esta definicidn de secreto comercial precisara a qué tipo de informacion se refiere en especifico.

Aparte de la definicidn de secreto comercial prevista en la DIRECTIVA, no hemos podido
identificar otra norma vigente que contenga una distinta. Tampoco encontramos ninguna en
normas anteriores. De hecho, el D. Leg. N° 823 (derogado) no se refiere a los secretos
comerciales en ningiin momento, razon por la cual la regla procesal establecida en su articulo
121° no era aplicable y, por ende, la CCD no requeria de la opinion previa de la Oficina de
Invenciones y Nuevas Tecnologias del INDECOPI para emitir un pronunciamiento referido a
la supuesta violacion de un secreto comercial.

Sin embargo, la ausencia de una definicion legal clara y precisa de secreto comercial no era
impedimento, en aquella época, para que el INDECOPI pudiera emitir pronunciamientos
vinculados a estos. Asi, por ejemplo, mediante Resolucién N° 277-1998/TDC-INDECORPI, la
SDC, brindé algunos ejemplos de lo que, a su entender, considera como secretos comerciales:

“En tal sentido, esta Sala es de la opinién que la informacion relacionada con la forma de

comercializacién, base de datos de sus clientes, estructura de costos y formacion de precios de los

productos que Micromega distribuye, constituyen datos que son susceptibles de calificar como

secretos comerciales (...)”.?

22 Directiva N° 001-2008-TRI-INDECOPI, articulo 2, numeral 2.1.
2 INDECOPI. Resolucion N° 277-1998/TDC-INDECOPI (7 de octubre 1998), emitida en el Expediente N° 146-
1997/CCD, p. 10.
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Actualmente, bajo la vigencia de la LRCD, el INDECOPI ha desarrollado criterios, inclusive
mas especificos, para calificar determinada informacion reservada como un secreto comercial.
Por ejemplo, con relacién a las listas de clientes, la misma SDC ha sefialado, mediante
Resolucion N° 288-2014/SDC-INDECORPI, lo siguiente:

“53. Asi, debe tenerse en cuenta que con relacion a los [listados de] clientes existen diversos aspectos

comerciales, siendo que -en rigor- solo algunos de ellos pueden calificar como secretos

empresariales. En esa linea, como ya ha sefialado esta Sala en un pronunciamiento anterior, una
simple lista de clientes que no se encuentre aparejada de informacién complementaria sobre, por
ejemplo, las negociaciones o los descuentos por volumen aplicados no puede calificarse como secreto

empresarial”.?*
Sin embargo, en algunas ocasiones, la SDC ha encontrado dificultades para poder distinguir
si determinada informacion se encuentra relacionada al &ambito comercial de la empresa o se

refiere a un asunto de la organizacion interna, segun explicaremos a continuacion.

1.2.3 Secretos relativos a la organizacion interna de la empresa. Estos secretos se refieren
a noticias o circunstancias que tienen interés porque estan en relacion con una empresa
determinada y pueden ser aprovechadas por los competidores para perjudicarla.?® Puede ser el
caso de informacion sobre la situacion financiera de la empresa, relaciones con sus trabajadores
u otros aspectos laborales, o su informacién de naturaleza fiscal.

Sin embargo, estos secretos no serian equiparables con los secretos industriales y
comerciales pues, a diferencia de estos, los secretos de la organizacion interna, en ningdn caso,
representarian un bien en si mismos en el sentido que no tienen valor intrinseco que pudiera
reportar una ventaja para sujetos distintos al titular de dicha informacion.?

Lo sefialado anteriormente no debe llevar a concluir que estos conocimientos no merecen
proteccion, sino que, por el contrario, estos deben ser resguardados a fin de no afectar la
posicion competitiva de su titular. Se debera tener en cuenta que la revelacion de secretos
empresariales referidos a informacion interna de una empresa se basa generalmente “en la
busqueda y transferencia de herramientas para generar estrategias de confrontacion o perjuicio
contra la empresa a la que corresponde dicha informacion. Revelar datos sensibles del

funcionamiento de una empresa y de su actuacion como unidad econdmica afecta la buena fe

24 INDECOPI. Resolucion N° 288-2014/SDC-INDECOPI (25 de febrero 2014), emitida en el Expediente N° 179-
2012/CCD, fundamento 53.

2 Cfr. GOMEZ SEGADE, Op. Cit., p. 52.

26 Cfr. Ibid., p. 53.
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comercial, pues otorga herramientas a terceros para generar dafio a una empresa, por medios
distintos a la eficiencia competitiva”.%’

Siendo asi, no cabe duda de que estos secretos merecen proteccion a través de la legislacion
sobre represion de la competencia desleal. Si bien nuestra legislacion interna no ha establecido
una categoria especifica para este tipo de informacion empresarial confidencial, es posible
asimilar la misma bajo la definicion de secreto comercial prevista en la DIRECTIVA, la cual,
segun hemos indicado, es bastante amplia. Tan es asi que, potencialmente, puede comprender
casi cualquier informacion que sea relevante para el desarrollo de la actividad empresarial.

Cabe resaltar que esta asimilacion no solo ha ocurrido a nivel normativo, sino que también
se ha visto reflejada en distintos pronunciamientos emitidos por la SDC, a lo largo del tiempo.
Por ejemplo, mediante Resolucion N° 277-1998/TDC-INDECOPI, emitida durante la vigencia
del Decreto Ley N° 26122 (actualmente derogado), el referido érgano, al referirse a los secretos
comerciales, pareciera también aludir a los secretos de la organizacion interna, segln se puede
apreciar en la referida resolucion:

“(...) cabe sefalar que la Sala, en anterior oportunidad, ha sefialado que el secreto comercial se
encuentra relacionado con la actividad comercial o financiera de una empresa, siendo que, en estos
caso, no se trata de datos relacionados con los conocimientos tecnoldgicos con que cuenta la empresa
para desarrollar su actividad econémica, sino de "informes confidenciales que sin poderse considerar
verdaderos y propios secretos, son mantenidos celosamente en reserva por cada fondo de
comercio™.?®

Son considerados como secreto comercial los informes confidenciales resguardados por una
empresa, los cuales pueden estar referidos, inclusive, a su actividad financiera, aspecto que
hemos sefialado estaria comprendidos en la categoria de secretos de la organizacion interna.
Aparentemente, este entendimiento se ha mantenido hasta la actualidad pues, a través de la
Resolucion N° 026-2018/SDC-INDECOPI, emitida durante la vigencia de la LRCD, se
considero que los estados financieros de una empresa constituian secreto comercial, tal como
se puede apreciar a continuacion:

“Sobre el particular, de la revision de los medios probatorios que obran en el expediente, se observa

que la informacion que calificaria como secreto comercial y que habria sido presuntamente explotada

de acuerdo a lo indicado por la denunciante, seria respecto de los estados financieros de

Businesshauzze [denunciante]. En esa linea, esta Comision advierte que dicha informacion ha tenido

un tratamiento confidencial, calidad que es otorgada por la misma Ley Tributaria, de lo que tiene

27 STUCCHI, Op. Cit. p. 236.
28 INDECOPI. Resolucion N° 277-1998/TDC-INDECOPI (7 de octubre 1998), emitida en el Expediente N° 146-
1997/CCD, p. 7.
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conocimiento plenamente Aregab [denunciada], en tanto que dicha calidad de reservada y/o

confidencial ha sido otorgada por la misma ley”.?°

Pese a esta posible confusion terminoldgica, lo importante es que, para la LRCD, tanto los
secretos comerciales, como los secretos de la organizacién interna, en tanto cumplan con los
requisitos alli establecidos, son considerados como secretos empresariales y encuentran

proteccion bajo el régimen previsto en dicha norma.

1.2.4 Hacia un uso uniforme del término secreto empresarial. Como hemos podido
apreciar hasta ahora, el objeto sobre el cual puede recaer un secreto empresarial puede ser de
diversa indole. Ciertamente, este no se limita a informacion relativa al sector industrial o técnico
o al sector puramente comercial de la empresa, sino que puede referirse también a su
organizacién interna.

Siendo ello asi, "aparece claro que el objeto de ese conocimiento reservado es todo lo
relacionado con la empresa; es decir, se trata de secretos empresariales en sentido lato, de
conocimientos reservados relativos a la empresa en cualquiera de sus aspectos o dimensiones
(...)"2°En cualquier caso, la determinacion definitiva de la informacion que puede considerarse
como secreto empresarial dependerda de las circunstancias especificas de cada supuesto
particular.3!

En ese sentido, resulta conveniente unificar la terminologia y referirse siempre a secretos
empresariales, puesto que se estad tomando a la empresa como punto de referencia en todos los
cas0s.®? De cara al régimen de proteccion previsto en la LRCD, el término que Gnicamente
utiliza dicha norma es "secreto empresarial”. Por ello, es preferible evitar el uso de multiples
expresiones y, sobre todo, evitar usarlas indiscriminadamente como sindénimos, pues ello podria
dar lugar a posibles situaciones de inseguridad juridica. En efecto, un secreto industrial sera
siempre un secreto empresarial, pero no siempre un secreto empresarial consiste en un secreto
industrial, sino que se puede referir a otra clase de informacion confidencial, lo que puede llevar

a que se incurra en errores.

29INDECOPI. Resolucion N° 039-2017/CCD-INDECOPI (10 de mayo de 2017), emitida en el Expediente N° 134-
2016/CD1, p. 12.

30 GALAN CORONA, Op. Cit., p. 357.

31 Cfr. OMPI. Disposiciones tipo sobre la proteccion contra la competencia desleal. Ginebra: OMPI, 1996; p. 55
32 Cfr. GOMEZ SEGADE, Op. Cit., p. 50.
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1.3 Naturaleza juridica. La naturaleza juridica de un secreto empresarial no ha sido
abordada de manera suficiente o clara en nuestro pais a nivel del derecho positivo, ni al de la
doctrina. No obstante, tras una revision de las normas de Derecho interno que se refieren a los
secretos empresariales, aquella que, de alguna manera, puede dar algunas luces con relacion a
su naturaleza es el D. Leg. N° 1075. En efecto, el articulo 1 de dicha norma establece un listado
de los elementos constitutivos de propiedad industrial, el cual incluye a los secretos
empresariales.®® Si bien el citado articulo se refiere expresamente a estos, el resto de la norma
no contiene ninguna otra disposicion que los regule.

Sobre el particular, cabe preguntarse cudl es la nota comdn que permite considerar a los
secretos empresariales como elementos constitutivos de propiedad industrial, al igual que a las
patentes de invencion, las marcas, las denominaciones de origen, entre otros. Se puede afirmar
que dicho componente comin estaria dado, precisamente, por la naturaleza juridica que
comparten los elementos constitutivos de propiedad intelectual, que es la de consistir en bienes
inmateriales. De hecho, "la naturaleza juridica de las informaciones incluidas en la figura del
secreto industrial y buena parte del secreto empresarial es sustancialmente idéntica a la del
objeto protegido por los derechos surgidos de la legislacion sobre propiedad intelectual™ .3

Los bienes inmateriales se definen como “creaciones de la mente humana que, mediante los
medios adecuados, se hacen perceptibles y utilizables en las relaciones sociales y por su especial
importancia econdmica son objeto de tutela juridica especial”.®® También son considerados
como “ideas o elementos ilimitadamente reproducibles, que como tales pueden ejecutarse en
un namero ilimitado de veces, que tienen autonomia suficiente frente a sus creadores para
permitir su transmision independiente y su explotacién econémica por parte del tercero
adquirente”.3® A partir de esas definiciones, es posible identificar cuales son las caracteristicas
esenciales de los bienes inmateriales, los cuales nos permitiran tener un entendimiento mas
completo de estos, desde la perspectiva juridica. Estas son:

i Doble dimension: Los bienes inmateriales tienen dos dimensiones. La primera es la

dimensién inmaterial o propiamente intelectual (también denominada corpus
mysticum), la cual esta constituida por un conocimiento, idea o informacion creada por

el intelecto humano. La otra es la dimension material (también llamada corpus

3 Esta inclusion seria concordante con lo establecido en el ADPIC, el cual considera la proteccion de la
"informacién no divulgada" en el &mbito de la propiedad intelectual (seccion 7, parte II).

3 FONT SEGURA, Albert. La proteccion internacional del secreto empresarial. Madrid: Eurolex, 1999; p. 44.
% GOMEZ SEGADE, Op. Cit., p. 73.

3% GALAN CORONA, Op. Cit., p. 360.
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mechanicum) que consiste en el soporte o instrumento que incorpora el elemento
intelectual, favoreciendo su aprehension pues lo hace perceptible para los sentidos.®’

ii.  Reproducibilidad: Es ilimitadamente repetible en su doble dimensién. Es decir, a
través de su manifestacion corporea, puede ser empleado por multiples sujetos, sin que
ello agote su valor o sustancia.*®

iii.  Ubicuidad: Es susceptible de ser poseido simultaneamente por distintos sujetos a la
misma vez y en distintos lugares.

iv.  Valor o utilidad: Como consecuencia de las caracteristicas sefialadas, el bien inmaterial
puede ser aprovechado por quien lo posee a través de su explotacion econémica o de
la comercializacion del soporte material que contiene el elemento intelectual .*

Teniendo en cuenta estas caracteristicas, no cabe duda que la gran mayoria de los secretos
empresariales constituyen bienes inmateriales. Sin embargo, algun autor ha sefialado que no
todos los conocimientos comprendidos en la nocidén de secreto empresarial participan
necesariamente de todas las caracteristicas atribuidas a un bien inmaterial .°

En efecto, los secretos empresariales cuya naturaleza juridica es la de ser verdaderos bienes
inmateriales son aquellos considerados como secretos industriales y comerciales, pues son
susceptibles de representar un bien que puede ser objeto de negocios juridicos. Esto no se
predicaria de los secretos de la organizacion interna, los cuales no tendrian valor aisladamente
considerados y, por ende, no podrian formar parte del trafico econdmico.**

Segn hemos indicado en el apartado 1.2.3 ut supra, los secretos relacionados con la
organizacion interna consisten en informacion sensible que es mantenida en reserva por la
empresa, puesto que, si llegara a manos de sus competidores, podrian ser aprovechados por
estos para perjudicarla, lo que constituye una conducta contraria a la buena fe en el mercado.

Si bien, ciertamente, se trata de informacion de naturaleza distinta a la de un secreto
industrial o comercial (es decir, no constituyen bienes inmateriales), ello no significa que no
deba ser resguardada y protegida bajo el régimen de represion de la competencia desleal. De
hecho, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la LRCD, una determinada
informacion podra ser considerada como secreto empresarial y recibir la proteccion que dicha

norma prevé, independientemente de si se trata de un bien inmaterial o no.

37 Cfr. OTERO LASTRES, José Manuel, et al. Manual de Propiedad Industrial. Madrid: Marcial Pons, 2013; p.
58.

3 Cfr. GOMEZ SEGADE, Op. Cit., p. 75.

39 Cfr. OTERO LASTRES, Loc. Cit.

40 Cfr. FONT SEGURA, Op. Cit., p. 47.

41 Cfr. GOMEZ SEGADE, Op. Cit., p. 52.
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Finalmente, debemos precisar que el régimen de proteccion de los secretos empresariales
que preveé la LRCD no implica la asignacion o concesion a su titular de un derecho para
explotarlos de forma exclusiva,*? sino que supone el reconocimiento de distintas y especificas

facultades para que este pueda hacer efectiva su titularidad sobre los mismos.*

2. Requisitos del secreto empresarial

Cuando hablamos de secretos empresariales nos estamos refiriendo, basicamente, a
informacion o conocimientos reservados o confidenciales concernientes a los distintos &mbitos
de la actividad de una empresa. Sin embargo, para invocar la proteccion prevista en la LRCD,
dicho conocimiento debe ser cualificado, debiendo cumplir, de manera concurrente, con los
requisitos esenciales establecidos en el numeral 40.2 del articulo 40 de dicha norma.

Estos requisitos esenciales son los siguientes: (i) que se trate de un conocimiento sobre un
objeto determinado; (ii) que quienes tengan acceso a dicho conocimiento posean voluntad o
interés consciente de mantenerlo reservado, adoptando las medidas necesarias para mantener
dicha informacion como tal; y (iii) que la informacion tenga un valor comercial, efectivo o
potencial.

Cuando los 6rganos resolutivos competentes del INDECOPI analizan un caso relacionado
con la presunta violacion de un secreto empresarial, uno de los primeros ejercicios que realizan
es determinar si la supuesta informacion confidencial del denunciante agraviado cumple con
los requisitos antes expuesto. Asi lo ha dejado saber la SDC mediante Resolucién N° 065-
2018/SDC-INDECORPI, la cual sefiala lo siguiente:

"44. Conforme a lo sefialado en el marco normativo, el primer paso para determinar la existencia de
infracciones de esta naturaleza, consiste en verificar si la informacién de titularidad de Forjadora
Andina califica como secreto comercial, en los términos expuestos en el numeral 37 de la presente
resolucién. Esta constatacién surge como presupuesto natural de la infraccion denunciada, pues a fin
de determinar la indebida explotacién de un secreto comercial, resulta primordial contar con la
certeza de que la informacion empleada de forma presuntamente ilegitima cumple con las
condiciones exigidas por nuestro ordenamiento juridico para ser considerada como secreto
comercial".44

Al respecto, cabe sefialar que, en el marco de un procedimiento sancionador por la presunta

comision de un acto de competencia desleal en la modalidad de violacion de secretos

42 MASSAGUER, Op. Cit., p. 391.

43 Desarrollaremos esta cuestion en el Capitulo 11 del presente trabajo.

4 INDECOPI. Resolucidn 0065-2018/SDC-INDECOPI (22 de marzo de 2018), emitida en el Expediente N° 091-
2016/CD1, fundamento 44.
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empresariales, es el denunciante, titular del secreto empresarial en cuestion, quien tiene la carga
de probar que su informacion cumple con cada uno de los requisitos esenciales establecidos en
la LRCD. En caso el 6rgano resolutivo del INDECOPI determine que no concurre al menos
uno de dichos elementos, procedera a declarar infundada la denuncia.

Por tal motivo, a fin de poder invocar el régimen de proteccién establecido en la LRCD, es
sumamente importante que el titular de un secreto empresarial conozca cual es el contenido y
alcance de cada uno de estos elementos, de manera que pueda ser capaz de acreditar que cumple
con estos. A continuacién, procederemos a desarrollar cada uno, incluyendo referencias a

distintos pronunciamientos del INDECOPI, en los que se analizaron estos requisitos.

2.1 Un conocimiento reservado sobre un objeto determinado. Este requisito engloba, a
su vez, dos condiciones: (i) que se trate de un conocimiento reservado y (ii) que dicho
conocimiento recaiga sobre un objeto determinado. Metodoldgicamente, los &rganos
resolutivos del INDECOPI han establecido, como criterio, que se deberad analizar primero la
concurrencia de la condicion sefialada en (ii) y, en solo en caso logren identificar con precision
dicho objeto determinado, procederan a evaluar si es que este conocimiento tiene caracter
reservado. Ello se puede apreciar en la Resolucién N° 169-2018/SDC-INDECOPI, la cual ha
sefialado lo siguiente:

"74. De acuerdo con el primer requisito, la informacion necesariamente debe versar sobre un objeto

determinado, esto es, estar referida a algun dato especifico e identificable. Una vez individualizada

la informacidn y determinada su existencia, se podra apreciar si esta es de naturaleza reservada (caso
contrario, no podria calificar como un "secreto empresarial™), lo cual supone analizar si esta se
encuentra 0 no a disposicion de terceros no autorizados".

Con relacion a la condicion referida a que el conocimiento en cuestion debe recaer sobre un
objeto determinado, la citada resolucion sefiala que debe tratarse de una informacién especifica
e identificable. En la préactica, ello supone, en primer lugar, que el titular de la informacién
tenga que ponerla a disposicién del érgano resolutivo del INDECOPI para su evaluacion, no
siendo suficiente aludir Gnicamente a la supuesta existencia de este.

Asi, por ejemplo, mediante Resolucion N° 499-2017/SDC-INDECOPI, la SDC declaré
infundada la denuncia presentada por Servicios Chenille S.R.LTDA. debido a que, a partir de
una revision de la documentacion que obraba en el expediente, se pudo verificar que dicha

empresa no cumplié con proporcionar la informacion que habria sido indebidamente difundida

45 INDECOPI. Resolucion N° 169-2018/SDC-INDECOPI (16 de agosto de 2018), emitida en el Expediente N°
089-2017/CCD, fundamento 74.
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por la parte denunciada, razén por la cual el INDECOPI estuvo impedido de poder identificar
dicho conocimiento.*®

Al respecto, es necesario precisar que la presentacion, en el marco del procedimiento, de un
documento u otro soporte que incorpore un secreto empresarial, no significa que este se vaya a
convertir en informacion pablica. En esos casos, el titular del secreto tiene la facultad, conforme
al articulo 40 de la LRCD, de solicitar al 6rgano resolutivo del INDECOPI respectivo que su
informacion sea tratada bajo régimen de reserva y confidencialidad y, en consecuencia, no sea
accesible a terceros a través del expediente administrativo, salvo para aquellos funcionarios
publicos encargados del caso, bajo responsabilidad.*’

En otro caso, la SDC declar¢ infundada, mediante Resolucion N° 288-2014/SDC-INDCOPI,
la denuncia formulada por Noble Equipment & Services S.A.C. en contra de un ex trabajador
suyo, quien habria divulgado y explotado indebidamente el know how que este habria adquirido
en las capacitaciones especializadas, entrenamientos y participacion en Comités Ejecutivos,
organizados por la empresa. En ese caso, la SDC considero que dicha informacion no recaeria
sobre un objeto determinado, siendo necesario que el denunciante precisara cuél es ese know
how que su ex trabajador habria aprovechado indebidamente.*®

A proposito de este caso, es importante sefialar que el know how de una empresa no
comprende las habilidades que un trabajador haya adquirido durante el desempefio de sus
funciones en esta. De hecho, "[n]Jo pueden ser objeto de secreto empresarial aquellas
informaciones que forman parte de las habilidades, capacidades y experiencia profesional de
carécter general de un sujeto, ni el conocimiento y relaciones que pueda tener con la clientela,
aun cuando se hubieran adquirido precisamente en el desempefio de determinadas funciones
para un principal”.*

Ahora bien, respecto al caracter reservado del conocimiento que constituiria el secreto
empresarial, la LRCD no contiene un criterio especifico con relacion a este punto; sin embargo,
podemos encontrar en la D.A. 489 un desarrollo méas detallado. Segun el articulo 260 de la

norma comunitaria, una determinada informacion es secreta o reservada cuando, como conjunto

46 Cfr. INDECOPI. Resolucién N° 499-2017/SDC-INDECOPI (21 de agosto de 2017), emitida en el Expediente
N° 111-2015/CD1, fundamento 51.

47 Mediante Resolucion N° 1069-2012/SC1, de fecha 7 de mayo de 2012, la SDC declaré infundada la denuncia
presentada por Montana S.A., debido a que dicha empresa no habria cumplido con acreditar la existencia de un
secreto empresarial de su titularidad mediante un documento que contenga la descripcion detallada de los
conocimientos que habrian sido explotados indebidamente. Cabe resaltar que, en este caso, el denunciante solo se
limité a mencionar categorias de informacién genéricas, pero no precisd ni aportd ningin documento que
demuestre su existencia por considerar que es informacion muy sensible de su empresa.

48 Cfr. INDECOPI. Resolucion N° 288-2014/SDC-INDECOPI (25 de febrero 2014), emitida en el Expediente N°
179-2012/CCD, fundamentos 57 y 58.

49 MASSAGUER, Op. Cit., p. 389.
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0 en la configuracion y reunion precisa de sus componentes, no sea generalmente conocida ni
facilmente accesible por quienes se encuentran en los circulos que normalmente manejan la
informacion respectiva.

En esa misma linea, se ha sefialado que "[l]a informacion es secreta cuando los terceros, y
en particular los terceros interesados en disponer de ella no tienen conocimiento en general de
la misma, bien de la totalidad de la informacion, bien de una parte esencial de la misma o bien
del resultado de la interaccion de sus partes™.*

Como se puede apreciar, para que una informacion sea considerada como secreta, esta no
debe ser generalmente conocida o facilmente accesible para terceros. Este criterio ha sido
aplicado por el INDECOPI mediante Resolucion N° 1664-2006/TDC-INDECOPI que resolvio
la denuncia presentada por la empresa AGS International Service S.A. contra Sodexho Peru
S.A.C., acusandola de haber contratado a ex trabajadores suyos con el fin de apropiarse
indebidamente de su método de coccion denominado "Cook and Chill". Sin embargo, esta
imputacion fue desestimada debido a que dicho conocimiento fue hecho pablico a raiz de un
procedimiento de otorgamiento de patente seguido ante la Oficina de Patentes y Marcas de los
Estados Unidos.>!

Por Gltimo, un punto que consideramos importante mencionar es que la comunicacion de un
secreto empresarial por parte de su titular a otros sujetos vinculados a su organizacion o
actividad, que estén sujetos a obligacién de confidencialidad (como es el caso de trabajadores),
no ocasiona que dicho conocimiento pierda su caracter reservado. A modo de ejemplo, el
INDECOPI, mediante Resolucion N° 063-2009/SC1-INDECOPI, determiné que un informe
preparado por una empresa minera referido al potencial minero de determinada zona geografica
del pais tenia caracter reservado en tanto dicha informacion no se encontr6 a disposicion del
publico en general, sino solo de ciertas personas que trabajaban para dicha organizacién, como
es el caso de su jefe de exploraciones.® Como se puede apreciar, el nimero y la condicion de
las personas que tuvieron acceso a dicha informacién es un factor mas a tener en cuenta para

determinar si esta tiene caracter reservado.

%0 MASSAGUER, Op. Cit., p. 388.

51 Cfr. INDECOPI. Resolucion 1664-2006/TDC-INDECOPI (25 de octubre 2006), emitida en el Expediente N°
108-2004/CCD, p. 10.

52 Cfr. INDECOPI. Resolucién N° 063-2009/SC1-INDECOPI (16 de febrero 2009), emitida en el Expediente N°
01-2008/CCD, fundamento 77.
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2.2 Voluntad e interés consciente de mantener dicho conocimiento en reserva. Este
requisito supone la verificacion de que el titular del secreto empresarial tiene voluntad
inequivoca de mantener el mismo en estado de reserva.

Sin embargo, es necesario que este interés se manifieste o exteriorice, especificamente, a
través de la implementacion de medidas necesarias para que dichos conocimientos no sean
accesibles a terceros y asegurar su caracter reservado.>® Al respecto, mediante Resolucion N°
169-2018/SDC-INDECORPI, la SDC ha sefialado lo siguiente:

"75. Complementariamente, solo podra considerar secreta aquella informacion preservada con
cuidado dentro del propio &mbito de conocimiento del titular y de aquellos terceros que, con un deber
de reserva, hayan accedido a la misma. En ese sentido, el titular de la informacion debe haber
adoptado medidas para evitar que se produzca la divulgacion, como lo podrian ser acuerdos de
confidencialidad, mecanismos de seguridad fisica, encriptacion de datos, accesos restringidos u otras
alternativas tecnoldgicas analogas”.>

Segln se desprende de la citada resolucion, estas medidas pueden ser de diversa indole.
Algln especialista®™ propone la identificacion de multiples capas o niveles de proteccion, las
cuales pueden comprender:

i Medidas de seguridad fisica: aislamiento del secreto en un area especifica, limitar
acceso a personas autorizadas, el establecimiento de registros y controles de acceso,
entre otros.

ii.  Medidas computarizadas o electronicas: utilizacion de claves o contrasefias,
encriptacion de datos y otras formas para limitar el acceso a través de plataformas
digitales.

iii.  Politicas internas y medidas legales: la suscripcion de acuerdos de confidencialidad,
manuales de trabajo, recordatorios sobre deber de confidencialidad, entre otros.

No es indispensable que el titular de un secreto empresarial implemente todas las medidas

de seguridad y proteccion antes sefialadas para demostrar que tiene voluntad consciente de
querer mantener dicho conocimiento en reserva. En su lugar, el estandar establecido en el

articulo 40 de la LRCD es que dichas medidas sean las "necesarias" para lograr tal objetivo. De

53 Algunos autores como GALAN CORONA han sefialado que estas medidas deben tener en cuenta dos ambitos
o esferas de proteccion. Uno de ellos debe ser frente a quienes han accedido a dicha informacion reservada por
comunicacion de su titular y el otro frente de tercero que la desconocen.

Cfr. GALAN CORONA, Eduardo. Articulo 13. Violacion de secretos. En: Bercovitz Rodriguez-Cano, Alberto,
dir. Comentarios a la Ley de Competencia Desleal. Navarra: Editorial Aranzadi, 2011; p. 359.

> INDECOPI. Resolucion N° 169-2018/SDC-INDECOPI (16 de agosto de 2018), emitida en el Expediente N°
089-2017/CCD, fundamento 75.

%5 Vid. KROTOSKI, Mark L. Common Issues and challenges in prosecuting trade secrets and economic espionage
act cases”. United States Attorneys’ Bulletin, Vol. 57, 2009, p. 10.
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manera similar, el articulo 260 de la D.A. 489 hace alusién a que dichas medidas deben ser
"razonables”, es decir, adecuadas a cada caso concreto, atendiendo al tipo de informacion en
cuestion, su valor, el soporte en que se encuentra incorporada, entre otras consideraciones.

Es importante resaltar que, entre las medidas de seguridad y proteccion mencionadas,
aquella que es usada con mayor frecuencia es la suscripcion de clausulas o pactos de
confidencialidad entre el titular del secreto empresarial y las personas que hayan accedido a
este legitimamente. De hecho, en varias ocasiones, el analisis que ha efectuado el INDECOPI
con relacién a este segundo requisito se ha limitado a la verificacion de la existencia de dichas
clausulas o pactos. Asi, por ejemplo, mediante Resolucion N° 048-2017/SDC-INDECOPI, la
SDC declaré fundada la denuncia interpuesta por la empresa Carrier Service S.A. en contra de
Fast Services MJ S.A.C. por cuanto no logro acreditar que la misma fue resguardada en régimen
de reserva por la denunciante, segin se aprecia a continuacion:

"25. (...) En efecto, es necesario que Carrier haya tenido la voluntad e interés consciente de

mantenerla en reserva, adoptando las medidas necesaria para ello, como por ejemplo, a través de un

acuerdo de confidencialidad que los colaboradores de la empresa deban firmar y en donde se detalle
qué informacion de la denunciante seria confidencial; sin embargo, a pesar de que Carrier ha
presentado su relacién de clientes durante la tramitacion del presente procedimiento, no ha

presentado un acuerdo de confidencialidad o un documento similar a fin de acreditar el caracter

confidencial de dicha informacién™.%6

Si bien los clausulas o pactos de confidencialidad suelen ser un medio de prueba sumamente
relevante, lo cierto es que esta debe reunir ciertas caracteristicas para que sean efectivas. Al
respecto, en un anterior pronunciamiento, el INDECOPI ha establecido que no es suficiente,
como medida de seguridad, la suscripcion de clausulas genéricas de confidencialidad (esto es,
aquellas que prevén una obligacion general de guardar reserva sobre toda la informacion
relativa a la empresa), sino que es preciso que dicha clausula se refiera de forma expresa al
conocimiento secreto que se pretende mantener en reserva y establezca las limitaciones o
restricciones especificas a su utilizacion, de modo que quien vaya a tener acceso al mismo sepa
sobre su caréacter reservado y le otorgue el tratamiento correspondiente.

Un pronunciamiento interesante es el emitido mediante Resolucion N° 296-2011/SC1-
INDECOPI que resolvio la denuncia interpuesta por Universal Student Exchange Pert S.A.C.
en contra de Intrax Perl S.A.C., acusandola de haber utilizado indebidamente, en provecho

propio, la base de datos y direcciones electronicas de los participantes del programa "Work and

% INDECOPI. Resolucion N° 048-2017/SDC-INDECOPI (26 de enero de 2017), emitida en el Expediente N°
102-2015/CD1, fundamento 25.
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Travel" que ambas desarrollaron de manera conjunta. En dicho caso, el INDECOPI declard
infundada la referida denuncia por cuanto no se habria acreditado que se establecieron medidas
de seguridad para restringir o limitar el uso de la referida informacién, segtn se puede observar
en la referida resolucion:
"99. Sin perjuicio de lo expuesto, debe precisarse que la clausula [de confidencialidad] analizada
tampoco establece una referencia expresa e inequivoca a la base de datos y direcciones electronicas
de los participantes del programa "Work and Travel". Asi, Unicamente contiene una obligacion
genérica de confidencialidad respecto de la informacion referida a la organizacion, métodos de

operacion y procedimientos de Intrax Work Travel y Universal.

(...)

101. En este escenario, y teniendo en consideracion que la informacion es un bien pablico, y que los

datos de contacto y correos electronicos de los participantes del programa "Work and Travel" no se

encuentran contemplados expresamente dentro de la clausula de confidencialidad a la que hizo
referencia Universal en su denuncia, no se puede presumir que Intrax Work Travel tuviera la
obligacién de abstenerse de explotar dicha informacion en beneficio de su grupo empresarial Intrax

Cultural Exchange".>’

Como se puede apreciar, el rol que tienen estas clausulas y pactos de confidencialidad es
muy importante; sin embargo, consideramos que este no debiera ser el inico mecanismo posible
para que el titular del secreto empresarial pueda demostrar que tiene voluntad consciente de
mantener su informacion en estado de reserva pues, como indicabamos, la LRCD habla, en

general, de medidas necesarias y no establece un Unico estandar sobre el particular.

2.3 El valor comercial, real o potencial, de la informacion. Con relacién a este requisito,
el INDECOPI ha considerado que una determinada informacién reservada tendra valor
comercial, cuando su utilizacion, en régimen de reserva, reporte un provecho econémico o
patrimonial para su titular, por suponer una ventaja frente a los competidores que la
desconocen.® Asi, por ejemplo, mediante Resolucion N° 063-2009/SC1-INDECOPI, la SDC
considerd que un informe preparado por una empresa minera sobre al potencial minero de
determinada zona geogréafica si tendria valor comercial atendiendo a la posible aplicacion que
se le puede dar a dicho conocimiento, como se aprecia a continuacion:

"80. Finalmente, con relacion al tercer requisito referido a que la informacién o conocimiento debe

tener un valor comercial, en el presente caso, el valor comercial estd dado por el uso que en la

57 INDECOPI. Resolucion N° 296-2011/SC1-INDECOPI (9 de febrero 2011), emitida en el Expediente N° 181-
2009/CCD, fundamentos 99 y 101.
%8 Cfr. INDECOPI. Resolucion N° 169-2018/SDC-INDECOPI (16 de agosto de 2018), emitida en el Expediente
N° 089-2017/CCD, fundamento 76.
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industria minera se le puede dar a esa informacién. Resulta bastante com(n para el mercado minero

gue se comercialice este tipo de informacion que da cuenta de la existencia de yacimientos mineros

en determinada zona. En esta linea se puede sostener que mientras mas especifica y fundamentada
sea la informacién, mayor sera su valor comercial".>°

Si bien la citada resolucion califica el valor comercial de la referida informacion en funcion
de su utilidad econdmica (incluso, se refiere a la posibilidad de que pueda ser comercializada),
este no es el Unico criterio para poder determinar la configuracion de este requisito. Por el
contrario, en muchas ocasiones, esta evaluacion supone la realizacién de un analisis de la
posicion del titular del secreto empresarial en relacidn con la de sus competidores que no poseen
el conocimiento secreto. De alli que se haya entendido que, cuando la norma alude a "valor
comercial”, se refiere, en realidad, a "valor competitivo”, debiendo este ser analizado en
términos relativos, es decir, en funcién de las ventajas que otorga el secreto a su titular, y no en
términos absolutos (por ejemplo, la asignacion de una cuantia o precio determinado).®°

Ahora bien, cabe sefialar que existen algunos tipos de informacion empresarial secreta que,
en si misma, no tendria un valor patrimonial concreto o que, aparentemente, no reportaria una
ventaja competitiva®! y, sin embargo, su titular tiene igualmente un alto interés en que esta no
sea conocida por terceros.

Con relacion a este tipo de conocimientos secretos, se ha llegado a sefialar que no seria
indispensable que su titular deba acreditar la existencia de una ventaja competitiva concreta
pues, en todo caso, lo que se pretenderia, al mantener el caracter reservado de dicha
informacion, es evitar posibles afectaciones que terminen perjudicando su posicion en el
mercado.®?

Hay que sefialar que si bien el valor comercial 0 competitivo de estos conocimientos
secretos, por sus particularidades, deberia ser calificados siguiendo un estandar distinto (pues
no siempre sera evidente la existencia de un valor patrimonial), lo cierto es que, a efectos
practicos, lo mas recomendable es que el titular del secreto cumpla, de todas formas, con
justificar la existencia de dicho valor, invocando la importancia de mantenerlos en estado de
reserva y los posibles riesgos y dafios que podrian suscitarse si terceros no autorizados la

llegaran a conocer.

9 INDECOPI. Resolucidon N° 063-2009/SC1-INDECOPI (16 de febrero 2009), emitida en el Expediente N° 01-
2008/CCD, fundamento 80.

80 Cfr. MASSAGUER, Op. Cit., p. 390.

61 Este seria el caso de los secretos concernientes a la organizacion interna de la empresa, los cuales hemos descrito
en la seccién 1.2.3 del presente trabajo.

62 Cfr. GALAN CORONA, Op. Cit., p. 359.



Capitulo 2
La proteccion de los secretos empresariales conforme a la legislacion peruana sobre

represion de la competencia desleal

1. ¢ Por qué se protegen los secretos empresariales?

Los secretos empresariales se protegen legalmente por diversas razones. Desde un primer
punto de vista, este régimen de proteccion tendria por propdsito tutelar los intereses legitimos
particulares (inclusive, patrimoniales) del empresario que ha dedicado esfuerzos para
desarrollar, por sus propios medios, informacion empresarial y, principalmente, para establecer
mecanismos o0 medidas que le permitan mantenerla a salvo de la intromision de terceros no
autorizados. Mediante Resolucion N° 1069-2012/SC1-INDECOPI, la SDC ha reconocido este
primer sustento de la proteccion de los secretos empresariales en los siguientes términos:

"61. Ahora bien, es natural que en la medida que la obtencién de estos conocimientos implica una
inversion sustantiva de tiempo, recursos economicos y esfuerzo, el empresario que desarrolla los
conocimientos opte por mantener gran parte de estos en reserva o confidencialidad. Ciertamente, la
informacion sistematizada que una empresa produce sobre los procesos industriales, sobre las
transacciones comerciales o sobre su actividad empresarial cuesta y, por tanto, para propiciar que
esta inversion sea aprovechada por su titular y no por cualquier tercero no autorizado, el sistema legal
le otorga a estos conocimientos una "exclusividad relativa” a manera de secreto empresarial™.%3

En efecto, a través de la proteccion de los secretos empresariales, se favorece que los titulares
de estos puedan preservar los resultados de su esfuerzo, impidiendo que otros sujetos se
aprovechen de dichos conocimientos indebidamente. Como ya hemos apreciado, un elemento
esencial del secreto empresarial es, precisamente, su caracter reservado por lo que, si dicha
condicion se pierde, el interés (y la inversion) realizada por su titular también se perderia,
perjudicando su posicion en el mercado.®* De alli que sea sumamente importante que el titular
del secreto empresarial cuente con mecanismos legales para poder defenderlo.

Sin perjuicio de lo anterior, si bien la proteccion legal de los secretos empresariales
encontraria parte de su sustento en la tutela de los intereses particulares del empresario, no es
menos cierto que dicho régimen trascenderia dicha esfera y buscaria también resguardar un
interés general relacionado a dos propdsitos especificos: (i) alentar la innovacién y la creacion
intelectual y (ii) proteger el correcto desarrollo del proceso competitivo en el mercado, es decir,

generar una competencia justa y acorde a la buena fe empresarial.

83 INDECOPI. Resolucién N° 1069-2012/SC1-INDECOPI (7 de mayo 2012), emitida en el Expediente N° 071-
2010/CCD, fundamento 61.
84 Cfr. Capitulo 1, seccién 2.1.
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Con relacion al primero de dichos propésitos, el INDECOPI ha sefialado, en un anterior
pronunciamiento, que la finalidad de la proteccion estatal de los secretos empresariales es evitar
que se desincentive la investigacion de nuevas formas de conocimiento que promuevan el
avance industrial, comercial, tecnolégico o cientifico.%® Al respecto, si bien los secretos
empresariales no tienen que consistir necesariamente en informacion novedosa (como si ocurre,
por ejemplo, con las invenciones protegidas por derechos de patente), lo cierto es que su
creacion supone un esfuerzo intelectual de su titular por generar mejores prestaciones y
posicionarse en el mercado o, por lo menos, para evitar que su posicién no disminuya.

La proteccidn legal de los secretos empresariales constituye un importante incentivo para la
creacion de informacion de caracter empresarial en la medida que fomenta la innovacion en el
mercado.®® Respecto a la idea de innovacion, se ha dicho que consiste en "uno de los motores
que concreta el hallazgo y la utilizacion de conocimiento para el logro de eficiencias
empresariales".%” Ahora bien, si la innovacion es un elemento importante para promover la
competencia, entonces deviene en indispensable que el ordenamiento juridico proteja los
secretos empresariales pues, de lo contrario, no tendria incentivos para continuar la creacion
intelectual.

De otro lado, con relacién al segundo propdsito mencionado, no cabe duda de que, si la
violacion de un secreto empresarial ha sido catalogada como una modalidad de acto de
competencia desleal, ello significa que el fundamento de la proteccidn de dichos conocimientos
secretos residiria también en el interés general de mantener y preservar el correcto
desenvolvimiento de un mercado en competencia.

En efecto, cuando un sujeto se apropia, explota o divulga indebidamente un secreto
empresarial sin autorizacién de su titular, esta introduciendo un elemento que distorsiona e
impide el correcto funcionamiento del proceso competitivo por cuanto (i) afecta de manera
injusta la posicién que el titular del secreto ha adquirido en el mercado y (ii) quien la sustrae
mejora su posicion competitiva, pero no en funcion a su propio esfuerzo, sino aprovechandose
de las eficiencias generadas por otro, lo cual es abiertamente contrario a las exigencias de la

buena fe empresarial .

85 Cfr. INDECOPI. Resolucion N° 1069-2012/SC1-INDECOPI (7 de mayo 2012), emitida en el Expediente N°
071-2010/CCD, fundamento 62.

En dicho pronunciamiento, la SDC citd la sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos
de Norteamérica en el caso Kewanii Oil Company v. Bicron Corp. (416 U.S. 470) por medio de la cual se establecio
que la finalidad de la proteccidn de los secretos empresariales o trade secrets reside en la necesidad de fomentar
la innovacidn y el descubrimiento tecnolégico y cientifico, asi como la competencia.

8 Cfr. GALAN CORONA, Op. Cit., p. 361.

67 STUCCHI, Op. Cit. p. 208.

8 Cfr. GALAN CORONA, Op. Cit., p. 361.
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Del mismo modo, la proteccion de los secretos empresariales, a través del régimen de
represion de la competencia desleal, buscaria, en el fondo, proteger a los consumidores.®
Ciertamente, al reprimir estos actos, las condiciones de mercado se vuelven més transparentes
y los consumidores podran premiar con su eleccion a aquellos agentes econdmicos que hayan
concurrido en base a sus propias prestaciones y eficiencias y no a aquellos que se aprovecharon
ilegitimamente de los conocimientos secretos de terceros.

En consecuencia, como se puede apreciar, existen multiples razones por las cuales el
ordenamiento juridico debe proteger los secretos empresariales. Sin embargo, consideramos
gue no se trata de proteger "el secreto por el secreto™, sino que es preciso protegerlo porque,
detras ello, se beneficia y cautela el interes de la comunidad. Aunque la revelacion de un secreto
empresarial permitiria que otros sujetos puedan utilizarla productivamente, lo cierto es que
"dicho beneficio social [siempre] serd inferior a la suma de los costos sociales generados por la
sustraccion de informacion por robo o espionaje’’® en tanto dichos actos reducen los incentivos
a la actividad creativa, afectan el proceso competitivo y, en Gltima instancia, perjudican a los

consumidores.

2. El régimen de proteccion de los secretos empresariales previsto en la LRCD

Luego de haber identificado cudales son las razones que justifican que el ordenamiento
juridico peruano establezca un régimen legal para proteger los secretos empresariales,
procederemos a describir cudl seria dicho régimen y qué alcances tiene.

Antes de abordar este tema, es pertinente mencionar que, en términos generales, no existe
un régimen predeterminado de proteccion de secretos empresariales.” Si bien hay normas de
Derecho internacional - como el articulo 39 del ADPIC’® - que establecen cuéles son los

principales rasgos que deberia comprender estos regimenes de proteccion,” lo cierto es que las

89 Cfr. BERCOVITZ, Alberto. Nociones introductorias. En su: Comentarios a la Ley de Competencia Desleal.
Navarra: Editorial Aranzadi, 2011, p. 44.

70 SOSA, Alex. Competencia desleal y el resguardo de los secretos empresariales. THEMIS — Revista de Derecho,
68, 2016, p. 248.

"t cfr. GOMEZ SEGADE, Op. Cit., p. 256.

2 El ADPIC es un anexo del Tratado de Marrakech que crea la Organizacion Mundial de Comercio (OMC). Fue
aprobado en la referida ciudad africana el 15 de abril de 1994. Esta es la primera norma de Derecho internacional
que establece criterios minimos de proteccion juridica de los secretos empresariales, obligando a los Estados
Miembros de la OMC a establecer mecanismos para proteger la “informacion no divulgada”.

8 Articulo 39

1. Al garantizar una proteccion 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.
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reglas previstas en cada pais tienen sus propias particularidades. Inclusive, en Peru, la forma en
que se ha regulado la proteccion de los secretos empresariales no ha sido la misma durante el
transcurso del tiempo.

En un primer momento, en nuestro ordenamiento juridico, la regulacion de los secretos
empresariales estaba dispersa entre las leyes de represion de la competencia desleal v,
principalmente, en las leyes sobre propiedad industrial. En efecto, el D. Leg. N° 823, anterior
Ley de Propiedad Industrial (actualmente derogada), les dedico todo un titulo donde regulaba
aspectos como requisitos, caracteristicas, entre otros.

Actualmente, el D. Leg. N° 1075, legislacién vigente sobre propiedad industrial, solamente
alude a los secretos empresariales para indicar que constituyen elementos constitutivos de
propiedad industrial; sin embargo, pese a mencionarlos, la referida ley no establece ninguna
regulacion adicional.

Al respecto, es importante precisar que, aunque los secretos empresariales estén
comprendidos en la legislacion sobre propiedad industrial, estos no tienen el mismo régimen
de proteccidn que otras modalidades alli también reguladas, como es el caso de las marcas de
productos, las patentes de invencion, los disefios industriales, entre otros.

A diferencia de los secretos empresariales, el régimen de proteccion de estos elementos de
propiedad industrial (Ilamémoslos "tradicionales™) supone el reconocimiento de una situacion
de dominio a favor de su titular a quien se le confiere un "derecho exclusivo de explotar el
objeto sobre el que recaen”.” En otras palabras, bajo este régimen, se concede al titular de una
determinada creacion intelectual una suerte de monopolio legal que impide que otros sujetos
tengan permitida la explotacion de dicha creacion, salvo que cuenten con la autorizacion o
licencia de dicho titular. De alli que algunos autores hayan indicado que los derechos de
propiedad industrial representan excepciones al principio de libertad de empresa y, en

consecuencia, al principio de libre competencia.”™

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 informacién:

a) sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo 0 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 (...)".

4 Cfr. OTERO LASTRES, Op. Cit., p. 55.

75 Cfr. Ibid.
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Estos derechos tradicionales de propiedad intelectual presentan determinadas caracteristicas

que los distinguen de otras modalidades de proteccion. A continuacion, desarrollaremos

brevemente esas cualidades.

Son derechos exclusivos y excluyentes: Los derechos de propiedad industrial tienen
dos dimensiones. La primera de ellas, como adelantamos, consiste en la facultad
otorgada al titular del derecho para explotar o utilizar, de manera exclusiva, la creacion
intelectual. Es decir, se genera un espacio 0 ambito de accidn que esta reservado
Unicamente para el titular y que, en consecuencia, no podria ser ocupado por otros
sujetos, aunque reclamen y sefialen haber desarrollado la misma creacién intelectual
de manera independiente 0 por sus propios medios.

La segunda dimension de los derechos de propiedad industrial tiene que ver,
precisamente, con su caracter excluyente. En efecto, cuando decimos que estos
derechos son excluyentes, nos referimos a que, una vez otorgados a un titular
determinado, se produce un efecto de bloqueo que impide volverlos a conceder a otros
sujetos, quienes quedan obligados a abstenerse de invadir el &mbito reservado ya
concedido al titular. Cabe sefalar que esta segunda dimension también implica
reconocer que dicho titular tiene la facultad de prohibir o excluir a terceros de la
posibilidad de aprovechar la creacion que es objeto del derecho de propiedad
industrial. Esta ultima dimensién es la mas determinante "ya que contiene las
facultades de exclusién que puede ejercitar el titular y, por lo mismo, es el que
garantiza el espacio reservado del mercado caracteristico de estos derechos".”®

Son derechos registrables: Estos derechos nacen en virtud de la inscripcion en un
registro especial. Es decir, provienen de un acto de concesion emitido por una
autoridad estatal, luego de que esta haya verificado, en el marco de un procedimiento
(normalmente de caracter administrativo) la reunion de determinados requisitos
legales.”” Es necesario precisar que la inscripcion de la concesion de un derecho de
propiedad industrial supone hacerlo publico, esto es, conocido por terceros. Ello es asi
porque la publicidad de dicha creacion intelectual permitira, a manera de
compensacion, que la sociedad pueda aprovecharla al vencimiento de los derechos

exclusivos y excluyentes que fueron concedidos al titular.”® Asi, la concesion vy el

78 Ibid, p. 64.

7 Cfr. Ibid, p. 66.

8 Asi se ha entendido en la doctrina, habiéndose sefialado que "[IJa normativa sobre patentes debe promover el
progreso de la cienciay para ello confiere un derecho de exclusiva, limitado en el tiempo, a cambio de la publicidad
del conocimiento que debe reunir una serie de requisitos -utilidad, novedad y que no sea obvio-. Esta puesta a
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registro de los derechos de propiedad industrial constituyen actos sumamente
importantes pues marcan el inicio y el fin de la vigencia de los derechos exclusivos y
excluyentes de los que goza el titular.
iii.  Son derechos territoriales: Al haber sido concedidos por una autoridad estatal, los
derechos de propiedad industrial, en principio, Unicamente surten sus efectos en el
territorio del Estado que los concedi6.” Ello sin perjuicio, desde luego, de las
disposiciones especiales que determinados paises pertenecientes a determinados
sistemas de integracion puedan establecer (por ejemplo, la CAN).
iv.  Son derechos temporalmente limitados: Estos derechos no son perpetuos, sino que se
conceden por un tiempo limitado establecido expresamente en el acto de concesion y
registro correspondiente. De este modo, cuando se cumpla la fecha de vencimiento del
derecho, el titular habré perdido las facultades y prerrogativas con las que contaba, a
pesar de que, en la practica, mantenga la propiedad sobre el soporte en el que se
encuentra incorporada la creacion intelectual. Cabe resaltar que, si bien el registro de
algunos derechos de propiedad intelectual pueden ser renovables consecutivas veces,
ello no significa que sean eternos pues, incluso en esos casos, se renuevan por periodos
especificos y limitados.®°
Como se puede apreciar, los derechos de propiedad industrial tienen un contenido,
caracteristicas y alcances especificos, los cuales, no obstante, como adelantabamos, no se
pueden predicar de igual forma sobre los secretos empresariales, a pesar de estar considerados
como elementos de propiedad industrial por la ley peruana. En efecto, la principal limitacion al
régimen de proteccion de los secretos empresariales es que no pueden estar amparados por un
derecho de exclusiva. 8

Al respecto, existen maltiples razones que sustentan tal conclusion. En primer lugar, a
diferencia de los derechos tradicionales de propiedad intelectual, el titular de un secreto
empresarial no requiere iniciar un procedimiento administrativo para obtener el
pronunciamiento de una autoridad estatal que reconozca la titularidad sobre su creacion, ni

tampoco requiere que dicho reconocimiento conste en algun registro o se haga publico. La

disposicién se refleja en la oportunidad que existird, una vez transcurrido el plazo correspondiente, para utilizar
aquel conocimiento, ya que su publicacion debera comportar una descripcion clara del mismo, asi como la manera
y proceso de producirlo y usarlo".

FONT SEGURA, Albert. La proteccion internacional del secreto empresarial. Madrid: Eurolex, 1999; p. 46.

™ Cfr. OTERO LASTRES, Op. Cit., p. 69.

80 Cfr. Ibid, p. 56.

81 Cfr. GOMEZ SEGADE, Op. Cit., p. 256.
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titularidad sobre un secreto empresarial se origina en la medida que quien lo ha desarrollado y
posee legitimamente cumpla con los requisitos establecidos en la LRCD.

En segundo lugar, la proteccion de los secretos empresariales no esté sujeta, en principio, a
consideraciones de tipo geografico y temporal pues, como indicAbamos, no depende de un
pronunciamiento de una autoridad estatal que determine especificamente su ambito territorial
y su vigencia. Siendo ello asi, no advertimos que haya impedimento alguno que limite la
potencial ubicuidad del secreto empresarial, esto es, su cualidad de existir simultaneamente al
mismo tiempo en distintos lugares. Ahora bien, con relacion a su duracion, tenemos que precisar
que la proteccion de un secreto empresarial se mantendra en la medida que el conocimiento que
tiene por objeto mantenga su caracter reservado.®? En ese sentido, potencialmente, no existe un
limite temporal definido para su proteccion.

Sin embargo, la diferencia mas importante entre el régimen de proteccion de la propiedad
industrial y el de los secretos empresariales es que, en este Ultimo caso, el ordenamiento juridico
no reconoce expresamente la existencia, ni otorga derechos exclusivos y excluyentes a favor
del titular. Es decir, no cuenta con facultad para explotar el secreto empresarial de manera
exclusiva, ni para oponerse o excluir a terceros de dicho aprovechamiento (salvo en
determinados casos). De este modo, si otro agente econdémico desarrolla por sus propios medios
y esfuerzo el mismo conocimiento que es objeto de un secreto empresarial de otro agente, este
altimo no puede impedir que aquel pueda aprovecharlo.

Sin perjuicio de ello, aunque el titular del secreto empresarial no cuente con un derecho
exclusivo, ello no significa que "no exista una relacion juridica entre la persona que posee el
secreto y la informacion que lo integra™.®® Al respecto, se ha sefialado que el titular de un secreto
empresarial ejerce sobre el mismo un monopolio factico o de hecho, derivado de la decision del
propio titular de mantener en estado de reserva y confidencialidad dicho conocimiento o
informacion.

Algunos autores han catalogado este monopolio factico como un "derecho exclusivo
imperfecto” o "derecho exclusivo relativo"”, en el sentido que el titular del secreto empresarial
solo podria excluir de su aprovechamiento a quienes pretenden aprovecharse del mismo de
manera ilegitima, pero no a quienes lo hayan desarrollado por su propia cuenta.®* Estas

expresiones no son las apropiadas en la medida en que, si la exclusividad no es plena, no es una

82 Cfr. FONT SEGURA, Op. Cit., p. 46.

8 MASSAGUER, Op. Cit., p. 392.

8 Cfr. FONT SEGURA, Loc. Cit.

Cfr. CACERES, César. Proteccion juridica de los secretos empresariales. Lima: Cultural Cuzco, 2002, p. 46.
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verdadera exclusividad. De alli que lo mas adecuado sea indicar que los secretos empresariales,
aun cuando se consideren bienes inmateriales y elementos constitutivos de propiedad industrial,
no otorgan un derecho de exclusiva.®®

En ese sentido, en la medida que la violacion de un secreto empresarial no supone la
contravencion de ningun derecho exclusivo, el mecanismo de proteccion que el ordenamiento
juridico peruano ha establecido a favor de estos es a través de las normas de represion de la
competencia desleal, actualmente recogidas en la LRCD.

El hecho que los secretos empresariales sean protegidos a través del régimen de represion
de la competencia desleal supone que su titular solo pueda invocar dicha proteccion en aquellos
casos donde un tercero que concurre en el mercado cometa determinados actos que sean
contrarios al principio de competencia por eficiencia.®®

Segun el articulo 13 de la LRCD, aquellos actos que suponen una violacion de un secreto
empresarial y serian contrarios al principio de competencia justa son los siguientes:

i La divulgacion o explotacion, sin autorizacion de su titular, de un secreto empresarial
ajeno al que un sujeto ha tenido acceso legitimamente con deber de reserva o
ilegitimamente.

ii.  Laadquisicion de un secreto empresarial ajeno por medio de espionaje, induccion al
incumplimiento de deber de reserva o procedimiento analogo.

Como se puede apreciar, la LRCD no pretende proteger los secretos empresariales frente a
cualquier aprovechamiento realizado por un tercero, sino solo frente a las conductas especificas
indicadas en la citada ley. En ese sentido, el titular de un secreto empresarial que haya sido
victima de alguna de estas conductas tiene derecho a invocar el régimen de proteccion de
represion de la competencia desleal e impedir que estas se sigan ejecutando, sin perjuicio de la
sancion que le pudiera corresponder a dicho agente infractor.

Ciertamente, el régimen de proteccion de los secretos empresariales a través de las normas
de represion de la competencia desleal es menos intensa que aquel previsto para las modalidades
tradicionales de propiedad industrial debido a que ésta no se da en todos los casos, sino que
depende de las circunstancias en las que actte el agente econdmico que afecta el secreto.®” Sin
embargo, lo cierto es que, a diferencia del régimen de propiedad industrial, el régimen previsto
en la LRCD si resulta compatible con la naturaleza del secreto empresarial y su fundamento

econémico.

8 Cfr. GOMEZ SEGADE, Op. Cit., p. 85.
8 Cfr. SOSA, Op. Cit., p. 247.
87 Cfr. BERCOVITZ, Op. Cit., p. 46.
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Al respecto, es importante resaltar que el INDECOPI, mediante Resoluciéon N° 2003-
2010/SC1-INDECORPI, ha sefialado que no es apropiado tutelar un derecho de exclusiva
mediante las normas de represion de la competencia desleal pues ello conllevaria
contradicciones. Veamos:

"'29. Se debe ser particularmente cauteloso con la proteccion otorgado al empresario competidor pues

por via de la competencia no se le puede conceder una mas amplia tutela sobre su innovacion que la

concedida en el &mbito de los derechos de exclusiva. De lo contrario, se llegaria a la contradiccion
de procurar a través de una via de proteccion residual, una tutela no sujeta a limitaciones temporales
que va mas alla de los limites propios de un sistema de proteccion reforzado de derechos de

exclusiva".®

Siendo ello asi, en tanto los secretos empresariales no implican el reconocimiento de un
derecho de exclusiva, consideramos que el régimen mas adecuado para protegerlos es aquel
previsto en las normas de represion de la competencia desleal, razon por la cual, en nuestra

opinion, es un acierto del legislador haberlos regulado bajo la LRCD.

3. La violacién de secretos empresariales como acto de competencia desleal

3.1 Consideraciones previas. Conforme al articulo 6 de la LRCD, un acto de competencia
desleal es aquel que resulta objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe empresarial
que deben orientar la concurrencia en una economia social de mercado.

Al respecto, es necesario mencionar que, en el marco del proceso competitivo, no toda
afectacion ocasionada por un agente econémico a la posicién competitiva de su competidor es
considerada un acto de competencia desleal y, por ende, deba ser reprimido. Asi, por ejemplo,
si un agente econémico capta méas consumidores a raiz del ofrecimiento de mejores condiciones
de oferta y ello origina que su competidor haya perdido algunos, dicho acto no sera desleal en
los términos de la LRCD, sino que sera considerado como un efecto natural de la pugna
competitiva y, por ende, licito. Con relacion al dafio concurrencial, la SDC ha sefialado,
mediante Resolucion N° 866-2014/SDC-INDECOPI, lo siguiente:

"22.(...) Esta sustraccion de clientela sera licita cuando se funde en la decision libre e informada de

los consumidores, asi como en las mejores condiciones de oferta que ofrece el agente a estos. De tal

manera, constituyen supuestos tipicos de actuacién conforme a la buena fe empresarial, ofrecer mejor

8 INDECOPI. Resolucion 2003-2010/SC1-INDECOPI (7 de julio 2010), emitida en el Expediente N° 017-
2009/CCD, fundamento 29.
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calidad de productos y servicios, poner a disposicion de los clientes bienes a precios competitivos

entre otros".&

De este modo, si la sustraccion de la clientela captada por un agente econémico o, en general,
una afectacion a su posicion econdémica no se sustenta en el esfuerzo de su competidor por
mejorar sus prestaciones (esto es, en el principio de competencia por eficiencia), sino que se
fundaria en razones o conductas ajenas a la eficiencia econdmica, entonces dicho dafio sera
considerado ilicito y el acto que dio lugar al mismo, desleal. De alli que la misma SDC haya
sostenido en pronunciamientos anteriores que "el concepto de lealtad establece el limite entre
las formas de competir en el mercado que resultan tolerables por el sistema y aquello que
ocasiona un dafio concurrencial ilicito, esto es, por causas ajenas a las de la eficiencia
econdmica".*®

Ahora bien, con relacion a la inclusion de la violacion de secretos empresariales como una
modalidad tipica de competencia desleal, no cabe duda que esta conducta es reprochable en
tanto resulta contraria a las exigencias de la buena fe empresarial y a las normas de correccion
que deben imperar en un mercado en competencia. Ciertamente, quien concurre en el mercado,
habiéndose aprovechado de un secreto empresarial ajeno sin la autorizacién de su titular, no
estd compitiendo sobre la base de su propio esfuerzo y mérito, sino gracias al esfuerzo y la
inversion realizada por otro, lo que constituye una conducta reprochable.

Sin perjuicio de ello, es importante tener en cuenta que no todo aprovechamiento de los
conocimientos, informaciones o procedimientos secretos de una empresa constituye un acto de
competencia desleal. En efecto, la proteccion de los secretos empresariales bajo el ambito de la
legislacion de represion de la competencia desleal impide a su titular excluir al agente
econdémico que, por sus propios medios, desarrollé u obtuvo ese mismo conocimiento,
informacion o procedimiento. Por tal motivo, en estos casos, se debera "diferenciar entre el
perjuicio causado como resultado de un esfuerzo mercantil eficiente de otra empresa
competidora en el mercado, de aquel perjuicio que es el resultado de una conducta ilicita
contraria a la buena fe empresarial”.%

A continuacion, procederemos a analizar los elementos del tipo infractor de violacion de

secretos empresarial previstos en la LRCD.

8 INDECOPI. Resolucion N° 866-2014/SDC-INDECOPI (18 de diciembre de 2014), emitida en el Expediente N°
069-2013/CCD, fundamento 22.

% INDECOPI. Resolucidn 1664-2006/TDC-INDECOPI (25 de octubre 2006), emitida en el Expediente N° 108-
2004/CCD, p. 7.

91 Cfr. INDECOPI. Resolucion 2003-2010/SC1-INDECOPI (7 de julio 2010), emitida en el Expediente N° 017-
2009/CCD, fundamento 53.
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3.2 Modalidades de violacién de secretos empresariales. El articulo 13 de la LRCD
considera competencia desleal la realizacion de actos que tengan como efecto, real o potencial,
(i) divulgar o explotar, sin autorizacion de su titular, secretos empresariales ajenos a los que se
haya tenido acceso legitimamente con deber de reserva o ilegitimamente, y (ii) adquirir secretos
empresariales ajenos por medio de espionaje, induccion al incumplimiento de deber de reserva
0 procedimiento analogo.

En ese sentido, el agente econdmico que considere que un secreto empresarial de su
titularidad ha sido vulnerado o pueda ser vulnerado bajo algunas de las formas antes sefialadas
podré plantear una denuncia administrativa®* ante los érganos resolutivos del INDECOPI en
materia de represion de la competencia desleal,®® a fin de que se disponga el inicio de un
procedimiento administrativo sancionador por infraccion a la LRCD y se determine la eventual
responsabilidad administrativa del presunto infractor, incluyendo las sanciones que
correspondan, de ser el caso.®* Asimismo, el denunciante podra solicitar la aplicacion de

medidas correctivas dirigidas a restablecer la leal competencia en el mercado,* sin perjuicio de

9 D. Leg. N° 1044, Ley de Represion de la Competencia Desleal

"Articulo 29.- Requisitos de la denuncia de parte. -

La denuncia de parte que imputa la realizacion de actos de competencia desleal, debera contener:

a) Nombre, denominacién o razén social del denunciante, su domicilio y los poderes correspondientes, de ser el
caso;

b) Indicios razonables de la presunta existencia de uno o0 mas actos de competencia desleal;

c) Identificacion de los presuntos responsables, siempre que sea posible; y,

d) El comprobante de pago de la tasa por derecho de tramitacion del procedimiento sancionador”.

% D. Leg. N° 1044, Ley de Represion de la Competencia Desleal

"Articulo 24.- Las autoridades. -

24.1.- En primera instancia administrativa la autoridad es la Comision, entendiendo por ésta a la Comision de
Fiscalizacion de la Competencia Desleal y a las Comisiones de las Oficinas Regionales del INDECOPI en las que
se desconcentren las funciones de aquélla, segun la competencia territorial que sea determinada.

(...)24.2.- En segunda instancia administrativa la autoridad es el Tribunal, entendiendo por éste al Tribunal de
Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual del INDECOPI (...)".

% D. Leg. N° 1044, Ley de Represion de la Competencia Desleal

"Articulo 52.- Pardmetros de la sancion. -

52.1.- La realizacion de actos de competencia desleal constituye una infraccion a las disposiciones de la presente
Ley y serd sancionada por la Comision bajo los siguientes parametros:

a) Si la infraccion fuera calificada como leve y no hubiera producido una afectacién real en el mercado, con una
amonestacion;

b) Si la infraccion fuera calificada como leve, con una multa de hasta cincuenta (50) Unidades Impositivas
Tributarias (UIT) y que no supere el diez por ciento (10%) de los ingresos brutos percibidos por el infractor,
relativos a todas sus actividades econdémicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedicion
de la resolucion de la Comision;

c) Si la infraccidn fuera calificada como grave, una multa de hasta doscientas cincuenta (250) UIT y que no supere
el diez por ciento (10%) de los ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades
econdmicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedicidn de la resolucion de la Comisidn;
d) Si la infraccion fuera calificada como muy grave, una multa de hasta setecientas (700) UIT y que no supere el
diez por ciento (10%) de los ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades
econdmicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedicion de la resolucién de la Comision
.

% D. Leg. N° 1044, Ley de Represion de la Competencia Desleal

"Articulo 55.- Medidas correctivas. -
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su derecho de poder plantear, en la via judicial correspondiente, una pretension indemnizatoria
a consecuencia de los dafios ocasionados por el acto de competencia desleal.%

Ahora bien, antes de referirnos a las conductas constitutivas de infraccion, es necesario
precisar que el articulo 13 de la LRCD sefiala que los efectos de los actos de violacion de
secretos pueden ser reales o potenciales. Al respecto, mediante Resolucion N° 1069-2012/SC1-
INDECORPI, la SDC ha sefialado lo siguiente:

"En efecto, el texto expreso de la ley, al sancionar el "efecto real o potencial”, entiende que la

infraccion se consumara en dos escenarios: cuando se produzca efectivamente el acceso indebido a

un secreto empresarial ajeno; y cuando aun no habiéndose concretado el acceso al conocimiento

reservado, se compruebe la existencia de una 0 mas conductas ejecutadas por el denunciado que

revelen la voluntad de adquirir dicha informacion confidencial”.®”

Como se puede apreciar, para la configuracion de un acto de competencia desleal en la
modalidad de violacidn de secretos, no sera necesaria, conforme al articulo 7 de la LRCD, que
el infractor haya generado un dafio efectivo en perjuicio de otro agente econémico que concurre
en el mercado, los consumidores o el orden puablico econdmico, siendo suficiente la
constatacion de que la generacién de dicho dafio sea potencial.

Inclusive, para el propio INDECOPI, desde una perspectiva "potencial”, puede existir
infraccion pese a que no se haya producido adn la adquisicion de un secreto empresarial. No
obstante, ello no significa que se pueda sancionar al presunto infractor contraviniendo los

principios de causalidad y presuncion de licitud que deben regir en todo procedimiento

55.1.- Ademaés de la sancidn que se imponga por la realizacion de un acto de competencia desleal, la Comisién
podra dictar medidas correctivas conducentes a restablecer la leal competencia en el mercado, las mismas que,
entre otras, podran consistir en:

a) El cese del acto o la prohibicion del mismo si todavia no se ha puesto en practica;

b) La remocion de los efectos producidos por el acto, mediante la realizacién de actividades, inclusive bajo
condiciones determinadas;

c) El comiso y/o la destruccién de los productos, etiquetas, envases, material infractor y demas elementos de falsa
identificacion;

d) El cierre temporal del establecimiento infractor;

e) La rectificacidn de las informaciones engafiosas, incorrectas o falsas;

f) La adopcion de las medidas necesarias para que las autoridades aduaneras impidan el ingreso al pais de los
productos materia de infraccién, las que deberén ser coordinadas con las autoridades competentes, de acuerdo a la
legislacién vigente; o,

g) La publicacion de la resolucion condenatoria (...)".

% D. Leg. N° 1044, Ley de Represion de la Competencia Desleal

"Articulo 58.- Indemnizacion por dafios y perjuicios. -

58.1.- Cualquier perjudicado por actos de competencia desleal declarados por la Comisién o, en su caso, por el
Tribunal, podra demandar ante el Poder Judicial la pretensidn civil de indemnizacion por dafios y perjuicios contra
los responsables identificados por el INDECOPI (...)".

9 INDECOPI. Resolucion N° 1069-2012/SC1-INDECOPI (7 de mayo 2012), emitida en el Expediente N° 071-
2010/CCD, fundamento 66.
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administrativo sancionador.? Por el contrario, es preciso que, en esos casos, "medien pruebas
solidas de la ejecucion sélidas de la ejecucion de uno o0 mas actos desarrollados con el fin de
acceder al secreto empresarial de titularidad de otro agente™, de manera que solo en esos
supuestos sera posible declarar la responsabilidad administrativas del imputado.®®

Habiendo hecho esta precision, procederemos a desarrollar cada una de las conductas tipicas

de violacion de secretos empresariales.

3.2.1 Ladivulgacién o explotacidén no autorizada de secretos empresariales por quien tuvo
acceso legitimamente a estos con deber de reserva o ilegitimamente. Como se puede apreciar,
este supuesto de infraccion comprende dos conductas ilicitas: divulgar y explotar secretos
empresariales. A continuacion, explicaremos en queé consiste cada una de estas acciones:

I Divulgacién: Consiste en una comunicacion activa efectuada por cualquier medio o
forma que permita a terceros, distintos al titular del secreto empresarial o los sujetos a
quien este haya autorizado, tomar conocimiento de dicho secreto. La divulgacion de
un secreto empresarial no se restringe unicamente a aquellos casos donde se haya
efectuado una comunicacion generalizada, es decir, cuando se haya hecho una difusion
o revelacion del secreto al publico general, sino también cuando este haya sido
comunicado a una o varias personas que no estaban autorizadas para conocer del
mismo.%®

De otro lado, con relacion a la modalidad de comunicacion, la LRCD no establece
ninguna especifica. Ello ha llevado a que se pueda entender que la divulgacion de un
secreto empresarial no solamente se produciria en virtud de una comunicacion activa,
sino también de forma pasiva cuando se facilita a terceros el acceso al secreto
empresarial, de manera que puedan tomar conocimiento de este por su cuenta.®

Cabe resaltar que la razon que determina la deslealtad de la conducta de divulgacién

es la pérdida del valor del referido conocimiento a consecuencia, a su vez, de la pérdida

% T.U.O. de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 004-2019-JUS.

"Articulo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa

La potestad sancionadora de todas las entidades esta regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:
(..)

8. Causalidad. - La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de
infraccion sancionable

9. Presuncién de licitud. - Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus
deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario (...)".

% INDECOPI, Op. Cit.

100 Cfr. GALAN CORONA, Op. Cit., p. 364.

101 Cfr. MASSAGUER, Op. Cit., p. 393.



36

de su caracter secreto. De ahi que se considere que la conducta infractora se consuma
por el solo hecho de la comunicacién, independientemente de si el receptor (no
autorizado) del secreto empresarial utiliza posteriormente el mismo. En todo caso, esta
ultima conducta podria ser analizada bajo la modalidad de explotacién, pudiendo dar
lugar a un eventual supuesto de concurso real de infracciones.

Explotacion: Consiste en el aprovechamiento econdmico del secreto empresarial por
un tercero distinto al titular del secreto empresarial o los sujetos a quien este haya
autorizado.

Para que se consuma la conducta infractora, es necesario demostrar la realizacion de
un acto de aprovechamiento, los cuales pueden ser de diversa indole. Por ejemplo, se
puede afirmar que alguien esta explotando un secreto empresarial no solo cuando
utiliza o aplica ese conocimiento en un proceso productivo, industrial o comercial, sino
también cuando dicha informacidn es comercializada a otros sujetos a cambio de una
contraprestacion.

En ese sentido, a efectos de verificar la consumacion de la conducta infractora, lo
importante es que este tercero haya utilizado el conocimiento secreto, en interés propio
0 de un tercero, con la finalidad de obtener una utilidad, independientemente de si

dicha ventaja o beneficio se concreto efectivamente o no.

Con independencia de si estamos ante un acto de divulgacion o de explotacion, dichas

conductas seran reprochables Unicamente en la medida que hayan sido realizadas por un agente

econdmico sin contar con la autorizacion del titular del secreto empresarial De este modo, si

dicho titular consiente la divulgacién o la explotacidn de su secreto por parte de un tercero,

aunque ello implique que dicho conocimiento pierda su valor, dichas acciones no podran ser

reprimidas, ni sancionadas bajo la LRCD.

Es necesario precisar que, segun la literalidad del articulo 13 de la LRCD, solo ciertos sujetos

podrian realizar las conductas infractoras alli tipificadas. Describiremos quienes son estos

sujetos:

Quienes hayan tenido acceso legitimamente al secreto, pero con deber de reserva: Al
respecto, tienen acceso legitimo a un secreto aquellas personas a quienes el propio
titular haya autorizado expresamente su comunicacion o puesta en conocimiento. Este
es el caso de los trabajadores y administradores de una empresa, quienes, en razon de
su funcion o cargo dentro de la organizacion, tienen que conocer el secreto
empresarial. También se puede considerar en esta categoria a sujetos externos (tales

como proveedores que prestan servicios al titular del secreto o socios de negocios que
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realizan alguna actividad, por cuenta del titular o de manera conjunta con este), que
requieran conocer dichos conocimientos secretos.
De otro lado, segun exige el tipo infractor, los sujetos que han accedido legitimamente
al secreto deben estar sujetos a un deber de reserva. Este deber u obligaciéon puede
provenir de una fuente legal o convencional. En el primer caso, estamos ante aquellos
casos donde es la propia ley la que impone a determinados sujetos una obligacion de
confidencialidad y reserva respecto de la informacion empresarial a la que han
accedido. A manera de ejemplo, la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades,
establece, con relacion a los directores de empresas, una obligacién de reserva en los
siguientes términos:

"Articulo 171.- Ejercicio del cargo y reserva

Los directores desempefian el cargo con la diligencia de un ordenado comerciante y de

un representante leal.

Estan obligados a guardar reserva respecto de los negocios de la sociedad y de la

informacion social a que tengan acceso, aun después de cesar en sus funciones".
Esta norma es un claro ejemplo de obligacion de reserva proveniente de una fuente
legal. Es méas, como se puede apreciar, el citado articulo regula la subsistencia de esta
obligacion, inclusive, con posterioridad al cese del cargo de director.
Respecto de las obligaciones de reserva provenientes de fuentes de caracter
convencional, se trata de aquellas que se originan a raiz del concierto de voluntades de
dos personas, en ejercicio de su libertad y autonomia. En efecto, a través de estos
acuerdos, una de las partes se obliga frente al titular del secreto empresarial a guardar
la reserva y confidencialidad de los conocimientos que le han sido comunicados
legitimamente, comprometiéndose a no divulgarlos a terceros, ni a explotarlos en
beneficio propio o ajeno. Usualmente, estos acuerdos se materializan a traves de
"pactos de confidencialidad" o de una clausula dentro de un contrato principal (por
ejemplo, contrato de licencia, distribucidn, locacion de servicios, entre otros).
Cabe recordar que, a fin de que el titular de un secreto empresarial pueda acreditar que
posee voluntad e interés consciente de mantener el caracter reservado de su
informacion empresarial, debera implementar medidas necesarias a tal efecto, siendo
la mas comun, precisamente, la suscripcion de acuerdos o pactos de confidencialidad
con quienes hayan accedido al mismo.1%? Seguin jurisprudencia del INDECOPI, dichos

acuerdo deberan sefialar con precision razonable cuales son los conocimientos que se

102 vid. Capitulo 1, seccion 2.2 .
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mantendran bajo régimen de reserva, asi como las facultades y limitaciones a las que
se encontrara sujeto el receptor de estos. 1%

ii.  Quienes hayan tenido acceso al secreto ilegitimamente: Se refiere a aquellos supuestos
en los que, en principio, un tercero distinto ha accedido a un secreto empresarial de
titularidad de un agente econémico sin contar con la autorizaciéon de este. También
comprende aquellos supuestos en los que estos terceros se hayan valido de mecanismos
fraudulentos o engafosos para poder adquirir el secreto empresarial ajeno, como es el
caso del espionaje o la induccion al incumplimiento del deber de reserva.

Debemos resaltar que este requisito constituye, a su vez, una modalidad independiente
de acto de violacion de secretos empresariales, encontrandose prevista en el literal b)
del articulo 13 de la LRCD.%

Como se puede apreciar, son diversos los elementos del tipo infractor de violacion de
secretos empresariales previsto en el literal a) del articulo 13 de la LRCD. De hecho, a partir de
una revision de los maltiples pronunciamientos del INDECOPI referidos a la presunta comisién
de dichas conductas, resulta sumamente dificil para los titulares de estos conocimientos
demostrar que todos los elementos tipicos concurren en un caso concreto. Tan es asi que,
durante la vigencia de la LRCD, unicamente se ha sancionado, hasta la fecha, un caso por
explotacion no autorizada de un secreto empresarial. A saber, el caso referido a la denuncia
formulada por la empresa minera Newmont Perd S.R.L en contra del sefior Ever Marquez y la
empresa Back Arc Minerals S.A.C, tramitada bajo Expediente N° 001-2008/CCD vy resuelta
mediante Resolucion N° 063-2009/SC1-INDECOPI.1%®

En dicho caso, Newmont denuncié a Back Arc por haber explotado conocimientos secretos
a los que el sefior Marquez habia accedido legitimamente mientras trabajé para la denunciante.
Este conocimiento reservado consistio en un informe que identificaba las zonas con potencial
minero en el territorio peruano, la cual es informacion sumamente valiosa en el sector minero.
La denuncia fue declarada fundada por cuanto quedd acreditado que el ex trabajador de
Newmont habia tenido acceso al referido informe, el cual fue explotado (sin autorizacion de su
titular) por Back Arc a traves de la formulacion de petitorios mineros sobre determinadas
coordenadas geogréaficas que resultaron ser las mismas que el sefior Marquez habia conocido

mientras desarrollé funciones en Newmont.

108 vid. INDECOPI. Resolucion N° 048-2017/SDC-INDECOPI (26 de enero de 2017), emitida en el Expediente
N° 102-2015/CD1, fundamento 25.

104 Desarrollaremos este supuesto especifico en el apartado 3.2.2.

105 \/jd. INDECOPI. Resolucion N° 063-2009/SC1-INDECOPI (16 de febrero 2009), emitida en el Expediente N°
01-2008/CCD.
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Cabe precisar que el medio de prueba mas importante que utiliz6 Newmont, en este caso,
fue un Dictamen Pericial, elaborado por el Centro de Peritaje del Colegio de Ingenieros del
Perd, el cual compar6 la base de datos e informes de exploracion de dicha empresa con los
limites de los petitorios mineros formulados por Back Arc, concluyendo que existian
coincidencias. Sin embargo, por si solo, dicho dictamen no hubiera podido llevar a la conclusién
indubitable de que Back Arc incurrié en la conducta infractora, por lo que fue necesario
acompafar dicha conclusion con otros elementos de prueba (esencialmente, indicios).

Asi como en este caso, el INDECOPI ha reconocido que la ausencia de prueba directas y la
aplicacion de un estandar de prueba indiciaria supone una dificultad para evaluar los casos de

violacion de secretos empresariales por divulgacion o explotacion no autorizada.'%

3.2.2 La adquisicion de secretos empresariales ajenos por medio de espionaje, induccion
al incumplimiento al deber de reserva o procedimiento analogo. A diferencia del supuesto
anterior, el literal b) del articulo 13 de la LRCD solamente comprende una conducta tipica,
consistente en la adquisicion de un secreto empresarial ajeno mediante la utilizacion de
espionaje, la induccién al cumplimiento al deber de reserva u otros procedimientos andlogos.

La deslealtad de esta conducta reside en el propio hecho de la adquisicion del secreto
empresarial, pues supone una intromision en la esfera privada de su titular que puede dar lugar
eventualmente a la pérdida del valor del secreto (pues puede llegar a ser conocido por un tercero
no autorizado).

Ahora bien, como indica el referido articulo, la adquisicion del secreto se debe haber
realizado a través de la realizacion de determinados mecanismos, que son:

i Espionaje: El cual implica, por un lado, un comportamiento deliberado y activo
dirigido a obtener el conocimiento de un secreto empresarial y, “de otro, la utilizacion
de medios reprobables".1” Como quiera que este mecanismo supone plena conciencia
de la ilegitimidad de estas acciones, no se considera espionaje a quienes hayan
obtenido un secreto empresarial por accidente o error, es decir, de manera no
deliberada y fraudulenta.

Si bien quien realiza los actos de espionaje es, precisamente, un espia, lo l6gico es que,
en principio, también sea responsable de esta conducta infractora el sujeto por cuenta

de quien se esta realizando el espionaje. Sin perjuicio de ello, en la medida que no se

106 Cfr. INDECOPI. Resolucion N° 1069-2012/SC1-INDECOPI (7 de mayo 2012), emitida en el Expediente N°
071-2010/CCD, fundamento 119.
107 GALAN CORONA, Op. Cit., p. 374.
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han planteado casos por violacion de secretos empresariales por espionaje, se
desconoce cual seria el criterio que aplicaria el INDECOPI en estos casos.%®

ii.  Induccion al incumplimiento al deber de reserva: Supone la interferencia ejercida por
un sujeto (inductor) en el marco de una relacion contractual o acuerdo entre el titular
de un secreto empresarial y otra persona natural o juridica (por ejemplo, trabajadores,
proveedores, socios de negocios, etc.), en virtud del cual esta ultima se obliga a
mantener en reserva dicho conocimiento. La finalidad de esta interferencia seria
provocar que esta persona (obligado) incumpla su deber de reserva o dé lugar a la
terminacién de dicho acuerdo o contrato, para que pueda proceder a comunicarle el
secreto empresarial al inductor.

iii.  Procedimiento analogo: Se refiere a cualquier otro mecanismo fraudulento o engafioso
para acceder y adquirir ilegitimamente un secreto empresarial. Dado que el articulo se
refiere a mecanismos "analogos", ello nos lleva a pensar que estos deberian tratarse de
procedimientos en los que el interesado se vale de la actuacion o intercesion de un
tercero para adquirir un secreto empresarial, teniendo plena conciencia del caracter
ilicito de dichos actos.

La jurisprudencia del INDECOPI con relacion a la presunta comision de actos de violacion
de secretos empresariales bajo las modalidades previstas en el literal b) del articulo 13 de la
LRCD son bastantes escasas e, inclusive, hemos podido verificar que, en ningin caso, existe
un pronunciamiento que haya sido declarado fundado. Sin embargo, entre los pocos casos que
hemos identificado, la mayoria versan sobre la supuesta sustraccion de informacién
confidencial empresarial por parte de trabajadores o ex trabajadores de su titular, supuestos que
el INDECOPI suele encuadrar en el literal b) del articulo 13 LRCD.

Por ejemplo, mediante Resolucién N° 069-2012/SC1-INDECOPI, la SDC resolvio, en
ualtima instancia administrativa, la denuncia interpuesta por Corporacion de Refrigeracion
S.A.C. en contra de Corporacion de Soluciones Integrales S.A.C., la sefiora Carmen Urbina, el
sefior Juan Manuel Benites y la sefiora Rosa Davis, habiendo sido estos tres Gltimos sujetos ex
trabajadores de la denunciante y accionistas de la empresa denunciada. En este caso, la denuncia
verso sobre la supuesta sustraccion de informacion confidencial del denunciante (bases de datos

y formatos internos) por parte de las personas naturales sefialadas, quienes pretendian utilizarla

108 Ciertamente, es posible que existan algunas limitaciones bajo el régimen de la LRCD para poder sancionar a
un espia si es que este no es un agente econdmico que realiza actividad concurrencial en el mercado. En todo caso,
quien podria resultar responsable de dicha conducta es precisamente el agente por cuenta de quien se realiza el
espionaje pues se presume que este tiene un interés en obtener el secreto empresarial ajeno.
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en favor de la actividad econdémica de la empresa que constituyeron y que opera en el mismo
rubro que la denunciante. En dicha oportunidad, la denuncia fue declarada infundada pues "aun
cuando la recurrente indicd que el 20 de enero de 2010 la sefiora Urbina habria sustraido
informacion reservada de las instalaciones de la empresa, esta no ha presentado medio
probatorio alguno en el procedimiento que sustente su afirmacion tales como videos,
fotografias, actas de constatacion policial o notarial, etc.".1%°

Segun se puede apreciar, la SDC requiri6 al denunciante que aporte pruebas que acrediten
la realizacion del supuesto acto de sustraccion. Si bien ello es deseable, lo cierto es que, en
muchas ocasiones, estas conductas ilicitas son desarrolladas a espaldas del titular del secreto,
procurando que este no logre percatarse de dicha sustraccion. Sin embargo, pese a estas
dificultades probatorias, el INDECOPI ha aplicado criterios, incluso, mas rigurosos que el
expuesto en el parrafo anterior. Asi, mediante Resolucion N° 866-2014/SDC-INDECOPI, la
SDC aplico el siguiente estandar:

"88. En este punto, segun la denunciante [Geoinstruments], el sefior Lozano [ex Gerente de

Geotécnica de Geoinstruments] habria sustraido bienes que le pertenecen consistentes en un disco

duro de la laptop "Tough Book™ y la llave fisica (USB) del programa "WELLCAD", los cuales

contendrian informacion que seria utilizada en el desarrollo de las actividades de Geo Engineering

Services [denunciada y empresa de propiedad del sefior Lozano], perjudicandola.

89. Al respecto, este colegiado aprecia de Geoinstruments imputa al sefior Lozano la comision del

delito de apropiacion ilicita, para lo cual se requiere que aporte, al presente procedimiento, medios

probatorios que acrediten la declaracion de este hecho ilicito, no bastando una alegacion, toda vez

que se presume la inconciencia del denunciando.

90. Sobre el particular, de la documentacidn que obra en el expediente, se aprecia que la denunciante

no ha aportado una sentencia judicial que atribuya responsabilidad penal al sefior Lozano por el delito

de apropiacién ilicita. Es mas, Gnicamente, se observa el inicio de investigaciones preliminares

iniciadas por una denuncia de Geoinstruments contra el referido sefior por la presunta comision de

estafa, pero no de apropiacion ilicita".1%0

Como se aprecia, ya no resulta suficiente aportar pruebas que demuestren la realizacion del
acto de sustraccién, sino que, inclusive, si dicha conducta califica como un delito, el INDECOPI
requerird una sentencia judicial condenatoria firme. Esto eleva, en determinados casos, el

estandar de prueba de los actos de violacién de secretos empresariales.

109 INDECOPI. Resolucion N° 069-2012/SC1-INDECOPI (12 de enero 2012), emitida en el Expediente N° 043-
2010/CCD, fundamento 33.

110 INDECOPI. Resolucion N° 866-2014/SDC-INDECOPI (18 de diciembre de 2014), emitida en el Expediente
N° 069-2013/CCD, fundamentos 88 y ss.






Capitulo 3
La violacion de un secreto empresarial por parte de un trabajador. Analisis critico de la
jurisprudencia del INDECOPI

1. Planteamiento del problema

Segun hemos expuesto en la Introduccién del presente trabajo, para algunas empresas, la
proteccion de sus secretos empresariales es un asunto de suma importancia en tanto su
mantenimiento en régimen de reserva les permite obtener una ventaja competitiva en el
mercado. Asi, dichas empresas buscaran establecer medidas de seguridad que les permitan
resguardar dichos secretos y conservarlos fuera del alcance de terceras personas.

Sin embargo, en la practica, una de las preocupaciones mas latentes para los titulares de
secretos empresariales es el riesgo de que alguno de los miembros de su organizacion (por
ejemplo, trabajadores o directivos) que hayan tenido acceso legitimo a los mismos, puedan
participar de un eventual acto de violacién de dichos secretos, divulgandolos a sujetos no
autorizados o explotandolos, por cuenta propia o de terceros, en el marco de una actividad
economica.

En efecto, si revisamos la jurisprudencia del INDECOPI en materia de violacion de secretos
empresariales, emitida durante la vigencia de la LRCD, podemos apreciar que, en la mayoria
de los casos, los titulares han planteado denuncias en contra de trabajadores o ex trabajadores
suyos, las cuales, no obstante, han sido desestimadas casi en su totalidad.

Siendo ello asi, podriamos llegar a pensar que, aparentemente, el ordenamiento juridico
peruano no establece ningun régimen de proteccion para el titular de un secreto empresarial
frente a posibles amenazas de trabajadores o ex trabajadores suyos, muy a pesar de que, como
mencionabamos, estos casos son los mas usuales y los que suelen generar mas preocupacion en
las empresas.

Por ello, en este Gltimo capitulo, procederemos a analizar la jurisprudencia desarrollada por
el INDECOPI Yy, a través de esta, los distintos criterios adoptados por la referida entidad cuando
ha tenido que resolver una denuncia por la presunta comision de un acto de competencia desleal
en la modalidad de violacién de secretos empresariales, dirigida en contra de un trabajador o ex
trabajador. Finalmente, a la luz de los criterios identificados, evaluaremos si el régimen sobre
represion de la competencia desleal es la via legal apropiada para proteger los secretos

empresariales frente a posibles violaciones por parte de un trabajador o ex trabajador.
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2. La violacion de un secreto empresarial por parte de un trabajador. Analisis de la
jurisprudencia del INDECOPI

Para un mejor analisis de la cuestién planteada, procederemos a revisar y analizar de forma
critica los pronunciamientos del INDECOPI con relacion a la presunta violacién de secretos
empresariales, que hayan sido emitidos tanto bajo la vigencia del Decreto Ley N° 26122,
anterior Ley sobre Represion de la Competencia Desleal (actualmente derogada), como bajo la

vigencia de la actual LRCD.

2.1 Pronunciamientos del INDECOPI durante la vigencia del Decreto Ley N° 26122.
Durante la vigencia del Decreto Ley N° 26122, hemos podido identificar que, entre los pocos
pronunciamientos del INDECOPI que declaran la existencia de un acto de competencia desleal
en la modalidad de violacion de secretos,'!! existe una resolucién que dispuso sancionar con
multa a un ex trabajador. Nos referimos a la Resolucion N° 277-1998/TDC-INDECOPI, por
medio de la cual la SDC resolvio, en segunda instancia administrativa, la denuncia formulada
por la empresa Micromega S.A. en contra de los sefiores César Gonzalo y Alvaro Castro (ex
trabajadores de la denunciante) y de la empresa de la competencia Ferca Data S.A., donde
dichas personas naturales desarrollaron funciones posteriormente.

A través de dicha denuncia, Micromega acuso al sefior Castro de haber divulgado, sin su
consentimiento, un secreto comercial de su titularidad a Ferca Data, consistente en una
cotizacion de producto que habia preparado a solicitud del cliente Polysistemas. De este modo,
a consecuencia de la divulgacion del secreto de Micromega, la denunciada tuvo la posibilidad
de enviar, por adelantado, a dicho cliente una nueva cotizacion sobre el mismo producto, pero
cuyas condiciones de oferta superaban a aquellas planteadas por Micromega.

Con relacion a la presunta responsabilidad del sefior Castro en los hechos denunciados, la
SDC tuvo en consideracion lo siguiente:

i El sefior Castro trabajé en Micromega realizando labores de comercializacién y
servicio técnico desde el 1 de febrero de 1997 hasta el 8 de setiembre de 1997, fecha
en la cual renuncio.

ii.  El 2 de setiembre de 1997, mientras todavia realizaba labores en Micromega, el sefior
Castro envio por fax una cotizacion a nombre de Ferca Data a Polysistemas,
atendiendo el requerimiento de cotizacion que dicho cliente habia solicitado a la

denunciante.

111 Supuesto de infraccion tipificado en el articulo 15 del Decreto Ley N° 26122.
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iii.  La cotizacion enviada por Ferca Data fue por un precio menor al ofrecido después por
Micromega.

iv.  El sefior Castro inici6 actividades en Ferca Data el 25 de setiembre de 1997.

Al haber quedado acreditados, en el marco del procedimiento, los puntos antes sefialados, la
SDC concluy6 que "el sefior Castro, en nombre de Ferca Data, exploto informacion a la que
tenia acceso en su calidad de empleado de Micromega, relativa al requerimiento de la
mencionada cotizacién por parte de Polysistemas y a la valorizacion de equipos efectuada por
la denunciante, sin haber obtenido la correspondiente autorizacion".}'? En consecuencia,
declaré fundada la denuncia planteada por Micromega en el extremo que se imputo al sefior
Castro y a Ferca Data la presunta infraccion al articulo 15 del Decreto Ley N° 26122 que tipifica
los actos de violacion de secretos, y dispuso sancionar a cada uno de ellos con multas
equivalentes a 2.5 UIT, asi como ordenar su inscripcion en el registro de personas infractoras.

Como se puede apreciar, bajo la vigencia del Decreto Ley N° 26122, si era posible hallar
responsable a un trabajador o ex trabajador de la comision de un acto violacién de secretos
empresariales y aplicarle la sancion que corresponda. Ello era asi porque la citada norma
regulaba expresamente la posibilidad de que se pudiera perseguir a un sujeto que no realiza por
cuenta propia actividades econémicas. En efecto, el articulo 15 del Decreto Ley N° 26122
sefialaba lo siguiente:

"Articulo 15.- Violacion de secretos. - Se considera desleal:

a) La divulgacion o explotacion, sin autorizacion de su titular, de los conocimientos, informaciones,

ideas, procedimientos técnicos o de cualquier otra indole, de propiedad de éste, y a los que un tercero

haya tenido acceso legitimamente, pero con deber de reserva, o ilegitimamente, como resultado de

las conductas previstas en el inciso siguiente o en el Articulo 16.

b) La adquisicién de secretos por medio de espionaje, acceso indebido a microformas bajo la

modalidad de microfilm, documentos informaticos u otros analogos, utilizacion de la telemética, por

medio de espionaje o procedimiento analogo.

La persecucion del infractor, incurso en las violaciones de secretos sefialados en los incisos anteriores

se efectuara independientemente de la realizacion por éste de actividades comerciales o de su

participacion en el trafico econémico”.

El ultimo péarrafo de este articulo es aquel que abre la posibilidad a que se pueda sancionar
a trabajadores o ex trabajadores del titular de un secreto empresarial. En efecto, al establecer

que no es indispensable que el presunto infractor realice por cuenta propia actividades

112 INDECOPI. Resolucion N° 277-1998/TDC-INDECOPI (7 de octubre 1998), emitida en el Expediente N° 146-
1997/CCD, p. 9.
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comerciales, lo que el citado articulo esta haciendo es regular una excepcion al ambito de
aplicacion del Decreto Ley N° 26122, cuyo articulo 2 sefialaba expresamente que la referida
ley se aplicaba a todas las personas naturales o juridicas que realicen actividades econémicas.

El dltimo parrafo del articulo recoge acertadamente “una situacion que puede darse en la
realidad, esto es, aquella en la que la apropiacion del secreto, como bien de caracter patrimonial
que es, presenta interés no solo para quien es activo en el mercado sino también para aquellos
que sin participar pueden obtener un provecho, por ejemplo, revelandolo a un competidor a
cambio de un pago".}*?

Cabe resaltar que este supuesto de excepcion previsto en el ltimo parrafo del articulo 15
del Decreto Ley N° 26122 no es creacion del legislador peruano, sino que se inspira en el texto
original del numeral 3 del articulo 13 de la Ley de Competencia Desleal de Espafia (Ley 3/1991,
de 10 de enero),** el cual comprende una formula similar, seglin se aprecia a continuacion:

"Articulo 13. Violacion de secretos.

(...) 3. La persecucion de las violaciones de secretos contempladas en los apartados anteriores no

precisa de la concurrencia de los requisitos establecidos en el articulo 2 [Ambito objetivo]. No

obstante, sera preciso que la violacion haya sido efectuada con animo de obtener provecho, propio o

de un tercero, o de perjudicar al titular del secreto".

La ley espafola establecia igualmente un supuesto de excepcion a su propio ambito de
aplicacion y unicamente en aquellos casos de presuntas violaciones de secretos empresariales.
Sin embargo, a diferencia de la anterior ley peruana, la referida norma requeria, en su lugar,
que el infractor haya tenido animo de obtener un provecho o de perjudicar al titular del secreto.
El INDECOPI no requeria verificar la existencia de esta intencionalidad al momento de evaluar
la supuesta responsabilidad un trabajador o ex trabajador infractor, segin se puede apreciar en
la Resolucion N° 277-1998/TDC-INDECORPI.

Finalmente, cabe sefialar que esta excepcion al &mbito de aplicacion del Decreto Ley N°
26122 no fue recogido posteriormente en la LRCD, razén por la cual, desde su entrada en
vigor,'®® se cerré aparentemente toda posibilidad de poder sancionar al trabajador o ex

trabajador que viol6 un secreto empresarial.

113 KRESALJA, Baldo. Comentarios al Decreto Ley 26122 sobre represion de la competencia desleal. Revista
Derecho (PUCP), 47 (1993), p. 48.

114 Cabe resaltar que dicho articulo, actualmente, tiene otro texto a raiz de la modificacion introducida por la
reciente Ley de Secretos Empresariales de Espafia (Ley 1/2019, de 20 de febrero).

115 1 a LRCD, que derogd al Decreto Ley N° 26122, fue publicada en el diario oficial el 26 de junio de 2008 y su
entrada en vigencia luego de treinta (30) dias calendario de la fecha de su publicacion.
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2.2 Pronunciamientos del INDECOPI durante la vigencia de la LRCD. Como
adelantamos en la seccién precedente, la LRCD, a diferencia de su antecesora, no establece
ninguna excepcion que permita perseguir o sancionar a los trabajadores o ex trabajadores que
han incurrido en un acto de violacion de secretos empresariales. Siendo ello asi, desde su
entrada en vigencia, la tendencia ha sido que el INDECOPI haya desestimado toda denuncia
que haya sido planteada en contra de aquellos sujetos. Si bien el sentido de la decision del
INDECOPI siempre ha sido declarar improcedente dichas denuncias, los criterios empleados
por la referida entidad no han sido siempre los mismos. Por tal motivo, a continuacion,

procederemos a analizar estos criterios.

2.2.1 Primer criterio. Improcedencia de la denuncia por referirse a un supuesto de
competencia prohibida. Poco antes de la entrada en vigencia de la LRCD, la SDC emitio la
Resolucidon N° 704-2008/TDC-INDECOPI por medio de la cual resolvié la denuncia formulada
por Sensormatic del Peru S.A.C. en contra del sefior Luis VVasquez, la sefiora Liliana Garcia (ex
trabajadores de la denunciante), la empresa Sensormax S.A.C. (constituida por dichas personas
naturales) y otros, por la presunta comision de actos de competencia desleal, incluyendo la
supuesta violacion de secretos empresariales.

Con relacion a dicho extremo especifico de la denuncia, Sensormatic sefialé que el sefior
Vasquez y la sefiora Garcia, mientras ejercieron funciones en su empresa, habrian obtenido de
manera ilicita un software de su titularidad que era utilizado para instalar, calibrar y dar
mantenimiento a los dispositivos electrénicos de seguridad de la marca "Sensormatic”. Segun
la denunciante, dicho software habria sido aprovechado indebidamente por Sensormax en tanto
también se dedicaba a la comercializacion de los productos de la referida marca.

Sin embargo, respecto de la presunta responsabilidad que tendrian dichas personas naturales
en la comision de los actos de competencia desleal que se les imputaron, el INDECOPI decidié
declarar improcedente la denuncia en su contra por considerar que la competencia de un
trabajador con su empleador es una conducta concurrencial prohibida por la legislacion laboral
Yy, por ende, constituye un supuesto de competencia prohibida que no puede ser analizado bajo
las reglas de la competencia desleal.

Para la SDC, estamos ante un supuesto de competencia prohibida "cuando el ejercicio mismo
de una actividad econdémica resulta ilicito".!*® Asimismo, precisé que "en la competencia

prohibida, cualquier perjuicio concurrencial es ilicito, mientras que en la competencia desleal

116 INDECOPI. Resolucion N° 704-2008/TDC-INDECOPI (9 de abril 2008), emitida en el Expediente N° 133-
2003/CCD, fundamento 29.
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lo ilicito no es el dafio concurrencial, sino la utilizacion de un medio torticero™.*'’ Siendo ello

asi, a entender de la SDC, el trabajador que concurre en el mercado, haciéndole competencia a

su empleador, estd generandole un perjuicio concurrencial que, en todos casos, seria ilicito,

constituyéndose en un supuesto de competencia prohibida. El razonamiento seguido por la SDC

para arribar en tal conclusion se sustenta en lo siguiente:

El principio de buena fe en el marco de las relaciones laborales establece una serie de
deberes de lealtad y confianza entre trabajador y empleador, entre ellos, "la obligacién
de abstenerse de todo acto que pueda perjudicar al empleador y de cumplir aquellos
que tiendan a la proteccién de los intereses de éste, 1o que no implica de modo alguno
sacrificio del propio interés como presupuesto previo a velar por el interés ajeno”.

A nivel normativo, el literal d) del articulo 25 T.U.O. del D. Leg. N° 728, Ley de
Productividad y Competitividad Laboral, califica la competencia desleal como una
falta grave que puede dar lugar al despido del trabajador del trabajador por causa justa.
A nivel de la doctrina nacional, el concepto de competencia desleal en el Derecho
laboral ha sido interpretado restrictivamente y comprenderia aquellos supuestos en los
que "el trabajador efectle, por cuenta propia o de terceros, la misma clase de actividad
que esta obligado a desempefiar para su empleador, como trabajador por cuenta
ajena".*® Asimismo, la SDC precis6 que no basta la sola identidad entre las
actividades econdmicas realizadas por el trabajador y su empleador, sino que es
necesario verificar que estos compitan en el mismo mercado de producto y geogréfico.
De este modo, en tanto que, para el Derecho laboral, es desleal (y, por tanto, ilicito) el
solo ejercicio de una actividad econdmica por parte de un trabajador que compite con
aquella desarrollada con su empleador, la SDC concluyd gque estamos ante un supuesto
de competencia prohibida y no de competencia desleal pues lo que es objeto de
reproche es el hecho de concurrir en el mercado y no de los medios o formas utilizadas

para competir.

Bajo este razonamiento, la SDC determino que la denuncia de Sensormatic en contra de los

sefiores Vasquez y Garcia debia ser declarada improcedente por cuanto los hechos que

sustentaron la misma se referian a un supuesto de competencia prohibida, por lo que no podrian

ser juzgados por la legislacion sobre represion de competencia desleal.

117 BAYLOS, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Madrid: Editorial Civitas, 1993, p. 312.
118 ESCUDERO, José Francisco. El principio de buena fe en el contrato de trabajo. Barcelona: Bosch, 1996, p. 43.
119 BLANCAS, Carlos. El despido en el Derecho laboral peruano. 2° Ed. Lima: Ara Editores, 2006, p. 192.



49

Asi, desde la emision de la Resolucion N° 704-2008/TDC-INDECOPI, este criterio se ha
aplicado repetidamente y sin modificaciones por la SDC en la mayoria de ocasiones en los que
conocia de una denuncia por la presunta violacion de un secreto empresarial dirigida en contra
de un trabajador o ex trabajador del titular de dicho conocimiento.'?® Tan es asi que, hasta la
Resoluciéon N° 001-2016-LIN-CD1/INDECOPI que aprueba los "Lineamientos sobre
competencia desleal y publicidad comercial”, emitida el 22 de junio de 2016 (esto es, casi 8
afios después), sigui6 aplicando este criterio. Veamos:

"Sobre el particular, la Sala ha considerado que los presuntos actos desleales que son llevado a cabo
por un trabajador en una relacion de competencia con su empleador (acceso legitimo a la informacion
confidencial) resultan susceptibles de ser analizados Unicamente a la luz de la legislacion laboral, y
no de las normas que reprimen la competencia desleal, al tratarse de un supuesto de competencia
prohibida. Al respecto, la Sala ha determinado que las imputaciones efectuadas en contra del
denunciado mientras mantuvo una relacién laboral con la denunciante calificaban como actos de
deslealtad (consistente en el solo ejercicio de una actividad econdmica del trabajador que compite
con aquella desarrollada por su empleador) y no de competencia desleal”.?

Segun se puede apreciar, bajo este criterio, se impide la posibilidad de que un trabajador o
ex trabajador que ha violado un secreto empresarial de titularidad de su empleador o ex
empleador sea sancionado por el INDECOPI. Sin embargo, al margen de si esa es una decision
apropiada o no, consideramos que el fundamento empleado por la SDC no es el correcto por
los siguientes motivos:

i En primer lugar, el desarrollo de una actividad econémica por parte de un trabajador

0 ex trabajador que compite con la actividad de su empleador o ex empleador no
constituye un supuesto de competencia prohibida, siendo que el criterio aplicado por
el INDECOPI surge a raiz de un entendimiento, a nuestro parecer, equivocado de la
referida figura. En efecto, mediante Resolucién N° 566-2005/TDC-INDECOPI, la
SDC aprobé un Precedente de Observancia Obligatoria donde sefial6 lo siguiente:
"2. La competencia prohibida es una situacion excepcional que no se encuentra dentro
del ambito de aplicacion de la Ley sobre Represion de la Competencia Desleal. Para

que se configure competencia prohibida, la sola concurrencia en el mercado debe

120 por citar algunos ejemplos, este seria el caso también de la Resolucion N° 063-2009/SC1-INDECOPI, la
Resolucion N° 288-2014/SDC-INDECOPI, la Resolucion N° 866-2014/SDC-INDECOPI

121 INDECOPI. Resolucion N° 001-2016-LIN-CD1/INDECOPI, Lineamientos sobre competencia desleal y
publicidad comercial, 2016, p. 14y s.



50

encontrar negada y ser ilicita, no teniendo relevancia si la actividad realizada en el

mercado".1?2

Tratdndose de supuestos excepcionales y, por ende, escasos, estos supuestos deberian
estar limitados a aquellos casos donde el hecho de concurrir es ilicito porque el propio
mercado en cuestion es ilicito.!?® Pensemos, por ejemplo, en actividades como la
produccion y venta de armas de guerra, la produccion y venta de alucinégenos, la
comercializacion de drganos, y otras que en si mismas son reprochables y, por ello,
comunmente, constituyen delitos. Bajo esta premisa queda claro que la actividad
(licita) desarrollada por un trabajador que compite con su empleador no esta negada
de manera general y expresa por la ley, ni es ilicita en si misma. De hecho, si el
empleador autoriza al trabajador o ex trabajador la realizacién de una actividad
econdmica semejante a la suya (esto es, consiente que compita con este), dicha
conducta no podria ser cuestionada, ni considerada ilicita. Ello confirma, entonces,
que la competencia entre trabajador y empleador no es un acto ilicito con caracter
general, aunque, ciertamente, puede generar afectaciones a nivel de la relacion
contractual particular y privada que existe entre ellos. Sin embargo, como
mencionamos, ello no nos debe llevar a calificar este supuesto como competencia
prohibida.

ii. En segundo lugar, consideramos que el INDECOPI ha entendido de manera
inadecuada los alcances de la obligacién de los trabajadores de no competir con sus
empleadores. Al respecto, de una revision de la legislacién laboral vigente, no hemos
identificado una disposicion que establezca y regule especificamente una obligacion
de esta naturaleza. La referencia mas proxima a dicha obligacion es aquella recogida
en el literal d) del articulo 25 T.U.O. del D. Leg. N° 728, la cual cataloga la
competencia desleal del trabajador como una falta grave que justifica su despido (por
causa). Ciertamente, ello nos revela que la referida conducta del trabajador es
reprochable, pero ello no nos debe llevar a concluir que se trata de una actividad ilicita
en si misma, con caracter general, que genera efectos nocivos para la sociedad.

Por el contrario, la competencia desleal del trabajador (segin el concepto manejado en
el Derecho laboral) es una conducta que solo genera una afectacion a nivel de la

relacion laboral particular entre el trabajador y el empleador. Prueba de ello es que la

122 INDECOPI. Resolucion N° 566-2005/TDC-INDECOPI (18 de mayo de 2005), emitida en el Expediente N°
015-2004/CCD, p. 23.

123 Cfr. ZEGARRA, Alvaro. EIl ambito objetivo de aplicacion de la Ley de Represion de la Competencia Desleal,
con especial referencia a la llamada "competencia prohibida". THEMIS — Revista de Derecho, 72 (2017), p. 69.



51

consecuencia de incurrir en dicha falta grave es que el empleador quede facultado a
despedir justificadamente al trabajador, dando lugar a la terminacion de la relacion
laboral. Sefialar que la competencia entre trabajador y empleador es en si misma ilicita
supondria una limitacién excesiva al derecho del trabajador al pluriempleo.
Consideramos pertinente sefialar que el articulo 25 del T.U.O del D. Leg. N° 728,
comienza sefialando que una "[f]alta grave es la infraccidn por el trabajador de los
deberes que emanan del contrato”, lo que nos confirma que, ciertamente, el reproche
de la conducta surte efecto solo a nivel de dicha relacion contractual.

El criterio aplicado por el INDECOPI en los casos de competencia entre trabajador y

empleador ha sido blanco de criticas, como la que se expone a continuacion:

"Discrepamos abiertamente con este criterio, toda vez que consideramos que la figura denominada
competencia prohibida recae sobre actividades ilicitas (comercializacién de drogas o armas de
guerra, por ejemplo) y no sobre el acto en si mismo. (...)

Este pésimo criterio genera como consecuencia que no se pueda reprimir la conducta paradigmatica
de esta modalidad desleal: la sustraccion indebida de informacién secreta con finalidad concurrencial
por parte del empleado. Ello, evidentemente, puede generar incentivos perversos en el mercado, toda
vez que los empleados podrén sustraer y explotar la informacion secreta de su empleador a sabiendas
que, a lo mucho, seran despedidos".?

Inclusive, se ha llegado a sefialar que si se deberia poder aplicar la LRCD en los casos de

competencia entre trabajador y empleador, segun se sefiala a continuacion:

"Nosotros discrepamos con la posicion asumida por la Sala pues consideramos que si es posible
evaluar la conducta de los trabajadores que compiten con su empleador a la luz de las normas sobre
competencia desleal. En suma, creemos que el referido supuesto, no debe ser calificado como uno
de competencia prohibida absoluta.

Lo anterior debido a que no existe una norma que declare ilegal la competencia de los trabajadores
con su empleador. En efecto, nuestra legislacién Unicamente califica como falta grave, la
competencia desleal del trabajador. La referida calificacion, en nuestra opinion, tiene como Unico
objeto facultar al empleador a invocar la causal de competencia desleal del trabajador y, por ello,
despedir a este siguiendo el procedimiento exigido por las normas sobre la materia; sin embargo,
creemos que de ninguna manera prohibe en forma absoluta la realizacion de determinada
actividad".1%

Si bien estamos en desacuerdo con este criterio, ello no significa que debemos admitir

automaticamente la posibilidad de poder perseguir y sancionar bajo la LRCD a los trabajadores

124 SOSA, Op. Cit., p. 255.
125 SAMANIEGO, Percy. Competencia del trabajador sin consentimiento del empleador. ¢ Competencia desleal o
competencia prohibida?, Actualidad juridica, 181, 2008, p. 386.
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0 ex trabajadores que violaron un secreto empresarial de titularidad de su empleador o ex
empleador. Segun expondremos a continuacion, hay otras razones que justificarian esta

limitacion.

2.2.2 Segundo criterio. Improcedencia de la denuncia por referirse a un supuesto no
comprendido en el ambito de aplicacion de la LRCD. Bajo la vigencia de la actual LRCD, la
SDC ha emitido otros pronunciamientos que, sin emplear el criterio de competencia prohibida
descrito en la seccion precedente, niegan igualmente la posibilidad de poder sancionar por
competencia desleal a un trabajador o ex trabajador que ha violado un secreto empresarial de
su empleador o ex empleador.

A manera de ejemplo, analizaremos la Resolucion N° 907-2013/SDC-INDECOPI, por
medio de la cual la SDC declaré improcedente la denuncia planteada por Grupo Atenea S.A.C.
en contra de la sefiora Cecilia Rojas por la presunta comision de actos de competencia desleal
en la modalidad de violacion de secretos empresariales.?®

Segun dicha denuncia, la sefiora Rojas, quien ostento el cargo de gerente de ventas en
Atenea, tuvo acceso a informacion reservada y confidencial de la empresa, tales como bases de
datos de clientes y proveedores, formatos, anélisis de costos, cuadros de productividad, entre
otros, los cuales estaban contenidos en sistemas informaticos. Sin embargo, mediante escritura
publica de fecha 28 de noviembre de 2011, la sefiora Rojas constituyé empresa denominada
Verificativa S.A., cuyo objeto social era semejante al de Atenea (servicios de asesoramiento
empresarial). A raiz de que la denunciante tom6 conocimiento de la constitucion de
Verificativa, procedié a desvincular a la sefiora Rojas, quien, a entender de Atenea, estaria
utilizando informacion confidencial de la denunciante para promover el desarrollo de su propia
empresa.

La SDC decidio, en ultima instancia administrativa, declarar improcedente la denuncia
planteada en contra de la sefiora Rojas por cuanto, al ser una persona natural que no ostentaba
la condicion de agente econdmico (es decir, no prestaba servicios de asesoramiento empresarial

a titulo personal), se encontraba fuera del ambito de aplicacion subjetivo de la LRCD.%

126 INDECOPI. Resolucion N° 907-2013/SDC-INDECOPI (6 de junio 2013), emitida en el Expediente N° 221-
2012/CCD.

127D, Leg. N° 1044, Ley de Represion de la Competencia Desleal

"Articulo 3.- Ambito de aplicacion subjetivo. -

3.1.- La presente Ley se aplica a todas las personas naturales o juridicas, sociedades irregulares, patrimonios
auténomos u otras entidades, de derecho publico o privado, estatales o no estatales, con o sin fines de lucro, que
oferten o demanden bienes o servicios o cuyos asociados, afiliados o agremiados realicen actividad econdmica en
el mercado. En el caso de organizaciones de hecho o sociedades irregulares, se aplica sobre sus gestores.
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Sobre el particular, el razonamiento I6gico en el que se sustentd la SDC considerd los

siguientes puntos:

i.  Por exigencia del principio de tipicidad,'?® solamente aquellos sujetos que la LRCD
reconoce como potenciales infractores pueden ser sometidos a un procedimiento
administrativo sancionador de represién de la competencia desleal.

ii.  El numeral 1 del articulo 3 de la LRCD, que define su ambito de aplicacién subjetivo,
establece que dicha ley aplica a todos los sujetos que realicen actividad econdmica en
el mercado.

iii.  Porsu lado, el numeral 2 del articulo 3 de la LRCD sefiala que, cuando se constate que
los hechos denunciados involucran a una persona natural que ha actuado en nombre o
por cuenta de una persona juridica u otras entidades, el comportamiento de aquel le
generara responsabilidad Unicamente a la organizacion a la que representa (mas no a
la persona natural).

iv. Lo sefalado en el punto anterior es compatible con el articulo 2 de la LRCD que define
su ambito de aplicacion objetivo, el cual recae sobre todo acto o conducta cuyo efecto
o finalidad sea, de modo, directo o indirecto, concurrir en el mercado.

v.  Enese sentido, la LRCD rechaza la posibilidad de sancionar, a titulo individual a una
persona natural que actla en representacion de una organizacion y no como un
empresario independiente. Dicha persona natural tampoco podra ser responsable a
titulo de participe o complice, ni ser punible de manera solidaria o subsidiaria, pues el
ordenamiento ha acogido un modelo de "responsabilidad sustitutoria™ donde el Gnico
sujeto que sera responsable sera la persona juridica o entidad a nombre o por cuenta
de quien se cometid el acto de competencia desleal.

Como se puede apreciar, la decision de declarar improcedente la denuncia formulada por

Atenea se debe a que la sefiora Rojas no estaba actuando por cuenta propia en el mercado, sino

3.2.- Las personas naturales que acttian en nombre de las personas juridicas, sociedades irregulares, patrimonios
auténomos o entidades mencionadas en el parrafo anterior, por encargo de éstas, les generan con sus actos
responsabilidad sin que sea exigible para tal efecto condiciones de representacion civil".

128 T.U.0. de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 004-2019-JUS.

"Articulo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa

La potestad sancionadora de todas las entidades esta regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:
(...)

4. Tipicidad.- Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas
expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificacion como tales, sin admitir interpretacion extensiva
0 analogia. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a
identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas
legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma
reglamentaria”.
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que lo hizo por encargo de Verificativa (empresa donde ella es accionista), siendo que cualquier
eventual responsabilidad derivada de su conducta siempre sera atribuible a dicha persona
juridica.

En otro pronunciamiento (Resolucion N° 065-2018/SDC-INDECOPI), la SDC preciso que
el hecho de que la persona natural no pueda ser sancionada por competencia desleal, no significa
que su conducta no pueda ser evaluada al momento de analizar la responsabilidad
administrativa correspondiente a la persona juridica en representacion de quien actud. Veamos:

"26. En el ambito de su accionar como trabajadores de Forjadora Andina [denunciante], se aprecia

que la conducta de los sefiores Isidro Cancho y David Cancho [codenunciados] se presentd en el

marco de una relacion laboral, esto es, con un propésito diferente al de concurrir en el mercado. Por

consiguiente, dichas conductas se encuentran fuera del &mbito de aplicacion de la Ley de Represion

de Competencia Desleal.

(..)

28. Por ende, si bien la apelante indicd que ambos codenunciados habrian incurrido en conductas

objetivamente idoneas para mejorar la participacion en el mercado de Famade [empresa constituida

por los codenunciado], no se observa que los actos atribuidos a los sefiores Isidro Cancho y David

Cancho obedezcan a una participacion individual de los mismos en el mercado, de manera que les

pudiese generar responsabilidad a titulo personal.

29. Esto no implica, bajo ningun supuesto, que las conductas cuestionadas dejaran de ser analizadas

por parte de la autoridad de competencia, sino que tal evaluacion se realizara como parte de la

verificacion de responsabilidad de Famade".*?

Bajo este criterio, queda clara, entonces, la imposibilidad de sancionar a un trabajador o ex
trabajador que, por cuenta o en nombre de otro agente econdmico, habria vulnerado el secreto
empresarial de titularidad de su empleador o ex empleador. En todo caso, cualquier eventual
responsabilidad serd asumida por el agente econdémico por cuenta de quien dicha persona
natural realizo el acto de competencia desleal.

Cabe precisar que el criterio antes sefialado es el que ultimamente ha venido aplicando el
INDECOPI cuando conoce de una denuncia dirigida en contra de una persona natural que ha
violado el secreto empresarial de su empleador o ex empleador, habiendo dejado de lado el
criterio vinculado a la figura de la competencia prohibida.

129 INDECOPI. Resolucion 0065-2018/SDC-INDECOPI (22 de marzo de 2018), emitida en el Expediente N° 091-
2016/CD1, fundamento 26 y ss.
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3. ¢Se debe sancionar bajo el régimen previsto en la LRCD a un trabajador que violé un
secreto empresarial de titularidad de su empleador? Reflexiones finales

Bajo el criterio que, actualmente, viene aplicando el INDECOPI cuando conoce del caso de
un trabajador o ex trabajador que viol6 un secreto empresarial de su empleador o ex empleador,
hemos podido identificar dos escenarios:

i El primer escenario es aquel donde un trabajador o ex trabajador viol6 el secreto
empresarial de su empleador o ex empleador, actuando por encargo o0 en
representacion de un agente econémico distinto (por ejemplo, un nuevo empleador que
compite con el titular del secreto). En este caso, la denuncia planteada en contra del
trabajador o ex trabajador serd declarada improcedente por encontrarse fuera del
ambito de aplicacion subjetivo de la LRCD, siendo que, en todo caso, quien asumira
la responsabilidad por la comision del acto de competencia desleal es la persona
juridica u organizacion (agente econoémico) por encargo de quien la referida persona
natural ejecutd la conducta infractora.

ii.  El segundo escenario es aquel donde un trabajador o ex trabajador viold el secreto
empresarial de su empleador o ex empleador, actuando en el marco de una actividad
economica que este realiza en nombre y por cuenta propia, constituyéndose este mismo
en un agente econdmico. En este caso, la denuncia planteada en contra del trabajador
0 ex trabajador sera procedente y este podra ser eventualmente sancionado si se
determina la comision del acto de competencia desleal.

A partir de una revision de los multiples pronunciamientos emitidos por el INDECOPI con
relacion a la supuesta comision de un acto de competencia desleal en la modalidad de violacion
de secretos, el escenario que ocurre con mayor frecuencia es el primero*® y, no obstante, es
también aquel donde no es posible sancionar a quien ejecuté la conducta infractora.

Al respecto, debemos recordar que el INDECOPI es una entidad de la Administracion
Plblica y, como tal, se encuentra sujeta a las exigencias del principio de legalidad,'® estando

impedida de contravenir la Constitucion y la ley. Siendo ello asi, no podria pretenderse que el

130 De hecho, no hemos identificado un caso en el que el trabajador o ex trabajador que viol6 el secreto empresarial
de su empleador o ex empleador sea quien realice una actividad econdmica en nombre propio.

131 T.U.O. de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 004-2019-JUS.

"Articulo V. Principios del procedimiento administrativo

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:

1.1. Principio de legalidad. - Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitucion, la ley y
al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron
conferidas (...)".
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INDECOPI motu propio deje de aplicar o desconozca los articulos de la LRCD que definen su
ambito de aplicacion, con el fin de abrir la posibilidad de sancionar bajo el régimen de represion
de la competencia desleal al trabajador o ex trabajador que viol6 un secreto empresarial por
encargo de un agente econémico (distinto al titular).

Si bien ello pudiere dar la sensacion de cierta impunidad, ese no es el caso. Como hemos
indicado, la responsabilidad administrativa derivada de la comision del acto de competencia
desleal recaera, en todo caso, en el agente econdémico (persona juridica u entidad) por encargo
de quien el trabajador o ex trabajador del titular cometio la conducta infractora, pues es este
quien realiza actividad concurrencial (presupuesto basico para la aplicacién de la LRCD).

Ademas, debe tenerse en cuenta que el hecho de que el trabajador o ex trabajador que
cometid la infraccion no termine siendo sancionado por competencia desleal, no perjudica otro
tipo de consecuencias juridicas que sobre tal sujeto pueden recaer, como es el caso de eventuales
responsabilidades en el &mbito laboral civil o, inclusive, penal.

Sin perjuicio de ello, cabe sefialar que, a fin de que el INDECOPI pueda sancionar, en el
primer escenario antes descrito, a la persona natural (trabajador o ex trabajador) que violo el
secreto seria necesaria, en todo caso, una modificacion normativa que establezca un supuesto
de excepcion como aquel que se encontraba contemplado antiguamente en el Gltimo parrafo del
articulo 15 del Decreto Ley N° 26122 o que se cree un régimen especial ad hoc aplicable
Unicamente a los actos de violacion de secretos empresariales, por fuera de las normas de
represion de la competencia desleal.

Esta posibilidad, a nivel comparado, no es extrafia. De hecho, algunos paises tienen leyes de
secretos empresariales, las cuales establecen regimenes de proteccion independientes y que no
requieren que el infractor que vulnera un secreto empresarial sea un agente econémico que
realice actividad econdmica, como es usual en las leyes de represion de la competencia desleal.

Este es el caso de Espafia que, en febrero de 2019, aprobd la Ley 1/2019, Ley de Secretos
Empresariales, cuyo articulo 8 sefiala lo siguiente:

"Articulo 8. Defensa de los secretos empresariales.

Contra los infractores de un secreto empresarial podran ejercitarse las acciones que correspondan,

cualquiera que sea su clase y naturaleza, y exigir la adopcion de las medidas necesarias para su

proteccion.

A los efectos de esta norma se considerara infractor a toda persona fisica o juridica que realice

cualquier acto de violacion de los enunciados en el articulo 3 (...)".

Como se puede apreciar, el citado articulo no requiere que el infractor tenga una cualidad

especial o realice actividad concurrencial, bastando simplemente que se trate de una persona
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natural o juridica que haya cometido los actos constitutivos de violacién de secretos
establecidos en dicha norma.

Un dmbito de aplicacion tan amplio como el previsto en la ley espafiola permitiria accionar
no solo en contra del trabajador o ex trabajador que violé el secreto empresarial de su empleador
0 ex empleador para aprovecharlo en el marco de una actividad econdémica desarrollada por
cuenta propia o por encargo de otro agente econdmico, sino también permitiria ir en contra del
trabajador o ex trabajador que viold un secreto empresarial de su empleador o ex empleador sin
un afan de aprovecharlo en beneficio propio o de un tercero, pero si con la intencién de
perjudicar al titular. Por ejemplo, piénsese en el caso hipotético de un trabajador que fue
despedido, a su entender, de manera injusta y que, como represalia, decide divulgar
publicamente el secreto empresarial de su ex empleador sobre el cual tuvo conocimiento
mientras desempefio funciones para dicho agente econémico.

Casos como el descrito anteriormente no podrian ser sancionados bajo el &mbito de la LRCD
porque no estarian comprendidos bajo su ambito de aplicacion. Aunque la divulgacién del
secreto empresarial pueda afectar la posicion competitiva del titular, la via del procedimiento
de la competencia desleal no podria atender dicha afectacion.

En ese sentido, aunque fuese deseable ampliar el espectro de situaciones o causas que
podrian ser ventiladas en el marco del procedimiento administrativo sancionador de represion
de la competencia desleal (siendo, a tal efecto, necesario una modificacion normativa), lo cierto
es que ello tampoco es indispensable.

Como indicabamos, aun cuando el trabajador o ex trabajador que viol6 un secreto
empresarial de su empleador o ex empleador no pueda ser sancionado bajo la LRCD cuando
haya ejecutado la conducta por encargo, en nombre o0 por cuenta de otro agente econémico, ello
no significa que el titular del secreto no pueda accionar contra dicho trabajador o ex trabajador,

por ejemplo, en la via civil para poder obtener la reparacion correspondiente.






Conclusiones

Primera: No existe una Unica definicion de secretos empresariales. Tanto a nivel de derecho
positivo, como en la jurisprudencia y en la doctrina es posible encontrar distintas formulas. No
obstante, proponemos definir los secretos empresariales como aquellos conocimientos de
caracter reservado concernientes a los distintos &mbitos de una empresa o de su actividad
empresarial, los cuales procuran a quien los posee legitimamente una ventaja competitiva, razon
por la cual son resguardados celosamente por su titular mediante la implementacion de medidas
para mantener su reserva.!®

Segunda: Es posible encontrar en el derecho positivo peruano, asi como en la
jurisprudencia, distintas expresiones para hacer referencia a los distintos tipos o clases de
informacion empresarial. Este es el caso, por ejemplo, de los secretos industriales, comerciales
o0 de la organizacién interna de la empresa y de sus relaciones. No obstante, debe tenerse en
cuenta que todas estas categorias solo constituyen categorias de la méas amplia nocion de secreto
empresarial que es el término empleado en la LRCD.*

Tercera: La naturaleza juridica de la mayoria de los secretos empresariales es la de consistir
en bienes inmateriales, esto es, elementos infinitamente reproducibles, transmisibles y
susceptibles de ser explotados econdmicamente. Sin embargo, existen determinadas categorias
de informacién empresarial reservada (por ejemplo, los secretos de la organizacion interna)
que, sin ser verdaderos bienes inmateriales (en tanto no son susceptibles de explotacion
econdémica), igual merecen ser resguardados a traves del régimen de proteccion que prevé
nuestro ordenamiento juridico, de manera general, para todos los secretos empresariales pues
su revelacion o aprovechamiento indebido puede perjudicar a su titular, menoscabando su
posicion competitiva.'**

Cuarta: Los secretos empresariales, para ser considerados como tales y activar el régimen
de proteccidn previsto en la LRCD, deben cumplir, de manera concurrente, con los requisitos
establecidos en el articulo 40 de la referida ley. Esto es, deben consistir en un conocimiento de
caracter reservado sobre un objeto determinado, sus titulares deben tener voluntad e interés
conscientes de mantener dicho conocimiento en estado de reservado (adoptando las medidas

necesarias a tal efecto), y deben tener valor comercial, efectivo o potencial. La carga de probar

132 \/er paginas 5 y 6.
133 \er pagina 12.
134 Ver pagina 14.
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que determinada informacién empresarial cumple con dichos requisitos es el titular de la
misma. 1%

Quinta: Los secretos empresariales son protegidos legalmente puesto que, con ello, no
solamente se buscaria cautelar el interés particular del titular de dicha informacion (quien ha
realizado esfuerzos e inversiones para desarrollarla y mantener su caracter reservado), sino que
también y principalmente un interés general o de la comunidad vinculado a la promocion de la
creacion intelectual y la innovacion, asi como la preservacion del libre desarrollo del proceso
competitivo. Por tal motivo, consideramos que no se trata de proteger "el secreto por el secreto”,
sino que es preciso protegerlo porque, detras ello, se esta beneficiando a la sociedad. %

Sexta: Aunque los secretos empresariales estén catalogados por la ley peruana como
elementos constitutivos de propiedad industrial, los titulares de estos no cuentan con un derecho
de exclusiva que les faculte a aprovechar de manera privativa su creacion o que les permita
excluir a todo tercero de dicho aprovechamiento. Sin embargo, la ley reconoce a estos titulares,
a través de la LRCD, determinadas facultades para poder asegurar el monopolio factico o de
hecho que ejerce sobre su creacion, derivado de su voluntad de mantenerla en estado de
reserva.'®’

Séptima: La violacion de secretos empresarial es un acto de competencia desleal por cuanto
es una conducta contraria a las exigencias de la buena fe empresarial. En efecto, quien concurre
en el mercado, habiéndose aprovechado de un secreto empresarial ajeno sin la autorizacion de
su titular, no esta compitiendo sobre la base de su propio esfuerzo y mérito, sino gracias al
esfuerzo y la inversion realizada por otro, o que inserta un elemento distorsionador de la
competencia.'®

Octava: El tipo infractor de violacion de secretos empresariales comprende dos conductas
tipicas: (i) la divulgacion o explotacion no autorizada de secretos empresariales por quien tuvo
acceso legitimamente a estos con deber de reserva o ilegitimamente, y (ii) la adquisicion de
secretos empresariales ajenos por medio de espionaje, induccion al incumplimiento al deber de
reserva o procedimiento analogo. Si bien puede resultar complicado para el titular del secreto
reunir pruebas directas de la comision de dichas conductas, es posible recurrir a pruebas

indiciarias.1®°

135 Ver paginas 15 y 16.
136 \/er pagina 25.
137 \er paginas 30 y 31.
138 \/er pagina 32.
139 \er paginas 39 y 41.
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Novena: Tras una revision de los distintos pronunciamientos emitidos por el INDECOPI
referidos a la presunta comision de actos de competencia desleal en la modalidad de violacién
de secretos empresariales, hemos podido apreciar que muchas de las denuncias formuladas han
sido dirigidas contra trabajadores o ex trabajadores del titular del secreto empresarial. Sin
embargo, casi la totalidad de estas denuncias han sido declaradas improcedentes por el
INDECOPI, revelando que existe una aparente limitacion para atender este tipo de casos.*°

Décima: Uno de los motivos por los que el INDECOPI declaré improcedentes multiples
denuncias por competencia desleal dirigidas en contra de trabajadores o ex trabajadores que
violaron un secreto empresarial de su empleador 0 ex empleador es porque consideraron que la
competencia entre trabajador y empleador constituye un supuesto de competencia prohibida y,
por ende, no puede ser analizada bajo las normas de represion de la competencia desleal. Al
respecto, nosotros consideramos que dicho razonamiento es equivocado por cuanto la
concurrencia en el mercado de un trabajador que compite con su empleador no es un acto ilicito
en si mismo con caracter general, no pudiendo calificar estrictamente como un supuesto de
competencia prohibida.4

Undécima: Otro de los motivos que impiden al INDECOPI sancionar a un trabajador o ex
trabajador que ha violado un secreto empresarial de su empleador o ex empleador es que dichas
personas naturales no realizarian, en principio, actividades econdémicas por cuenta propia, €s
decir, no concurren en el mercado, lo cual es un requisito indispensable para gatillar la
aplicacion de la LRCD. Este criterio es el que actualmente viene aplicando el INDECOPI hasta
la fecha.X#?

Duodécima: Para poder admitir la posibilidad de que el INDECOPI pueda sancionar la
violacion de un secreto empresarial de titularidad de un agente econémico por un trabajador o
ex trabajador suyo, seria necesario modificar la LRCD a fin de establecer un supuesto de
excepcion al &mbito de aplicacion de dicha norma. Sin embargo, aunque dicha modificacion
pudiera ser deseable, no es indispensable, pues el titular del secreto cuenta con la via judicial
ordinaria para reclamar una indemnizacién por dafos a los trabajadores o ex trabajadores que

cometieron el acto de violacion de secretos.*?

140 v/er pagina 43.
141 Ver paginas 49 y 50.
142 \/er pagina 53.
143 Ver pagina 56.
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