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SINTESIS

El trabajo aborda un bosquejo teérico doctrinal acerca del origen, evolucién y
definicion del secreto empresarial, ademas de analizar referencias terminologicas
y definiciones necesarias del secreto industrial. Asimismo es tratado los requisitos
establecidos por el Acuerdo ADPIC para dar protecciéon al secreto industrial, su
importancia y las diferencias que se establece entre las invenciones y el secreto
industrial.

Refiere, ademas, lo establecido en el contrato de licencia de know how, asi como
los acuerdos de confidencialidad en sus tres momentos, con el objetivo de
demostrar lo conveniente que resulta la utilizacion de los mismos por parte de los
empresarios. Aborda las situaciones mas favorables para el empleo del secreto
industrial, y se hace un andlisis acerca de la normativa que al respecto se ha
dispuesto en diferentes paises, incluido el ordenamiento juridico cubano.
Estructurada en dos Capitulos, con la utilizacion de los métodos tedricos y
empiricos de investigacion, tales como: analisis y sintesis, historico y ldgico,

comparado, y exegético; y el empirico: revision de documentos.
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INTRODUCCION

La actividad creadora del hombre ha propiciado un acelerado desarrollo
tecnoldgico de la humanidad. No son pocos los ejemplos de tecnologias que han
revolucionado el ambito socio-econdmico en diferentes esferas que van desde los
estudios del cosmos, las comunicaciones y la energia hasta la biotecnologia, por
sélo citar algunos ejemplos. Es por ello que resguardar los derechos de quienes
con su capacidad intelectual logran creaciones sobresalientes para su época, ha
sido una obligacion de cada estado que se preocupe por incentivar el progreso

tecnoldgico.

Ante la necesidad de resguardar a los inventores desde mediados del siglo XV se
comienzan a promulgar legislaciones en materia de patente, que con mayor o
menor acierto siempre buscaban dar una mejor proteccion a los creadores a
través de la concesion de derechos en favor de estos. Ahora bien: ¢Es sélo el
sistema de patente creado y perfeccionado a estos efectos, la Unica forma de

proteger las soluciones técnicas?

Tal interrogante conduce a una aclaracion necesaria en este sentido, pues el
hecho de que el sistema de patente tenga como caracteristica fundamental,
ademas de la de otorgar monopolio exclusivo sobre la invencién, la de ser base
para nuevas creaciones a partir de su caracter publico generando que no siempre
guien arribe a un nuevo conocimiento o tecnologia considere acertado desde el
punto de vista estratégico esta opcion, que aunque fuerte, por tener su basamento
en el registro con alcance internacional, produce informacion que puede ser
utilizada por terceros una vez concluido el término de vigencia de sus derechos o
incluso antes, cuando dicho registro no se haya efectuado en determinados
paises, partiendo del caracter territorial de los derechos de propiedad intelectual

vinculados a las invenciones patentadas.

En este contexto que se complejiza por el acelerado desarrollo de las Tecnologias

de la Informatica y las Comunicaciones (TIC's), donde el valor de la informacion

1



cobra cada vez mayor importancia en aras de alcanzar ventajas competitivas,
surge la necesidad de empresarios y creadores de fomentar el secreto industrial
como modalidad para proteger a las tecnologias. Su basamento proteccionista no
estad en el registro como acto administrativo que otorga derechos exclusivos y
excluyentes, sino en las medidas adoptadas para mantener la informacién en un
circulo estrecho de personas, sobre todo personal técnico, evitandose asi que los

competidores tengan acceso a esta y por ende a la tecnologia en cuestion.

Si bien es cierto que lo antes dicho hace del secreto industrial una modalidad que
ofrece una proteccion menos fuerte que la que otorga el sistema de patente
primeramente, por depender estrictamente de las medidas que sean capaces de
adoptar sus poseedores para que no sea divulgado el mismo y en segundo lugar
porgue su poseedor no puede ir contra aquellos que hayan llegado a los mismos
resultados sin cometer ilicito alguno, cuestiones estas que indiscutiblemente, de
cierta forma lo limitan, sin que ello signifigue que deje de tener una relevancia
capital para quienes desde el punto de vista estratégico, técnico-juridico o
econdomico, no pueden asumir la proteccion de sus creaciones a traves de las

patentes.

No son pocos los empresarios que apuestan por una combinacion de ambas
modalidades a la hora de resguardar, de la competencia, las tecnologia creadas,
pues si bien describen de la forma exigida por ley las invenciones a patentar,
dejan resguardadas en calidad de secreto industrial, las mejores maneras de
hacer, que llevaran dinero y tiempo para los que pretendan explotar de la forma
mas oOptima el activo intangible protegido a través del registro, pudiendo incluso, la
patente pasar a dominio publico, mientras el poseedor de la informacién no
divulgada® seguirdA gozando de su mejor posicion competitiva por tiempo

indeterminado.

! Denominacién que adopta el Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual relacionado con el Comercio
parareferirse al secreto industrial.
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Ante esta realidad es importante que los empresarios dominen posibles
alternativas como las descritas para tomar decisiones objetivas de acuerdo al
contexto en el que desarrollan su actividad empresarial a la hora de dar proteccion
a las tecnologias creadas en su esfera, sin que siempre tenga que acudirse al
sistema de patente como Unica forma de resguardar las soluciones técnicas

generadas.

A pesar de lo ventajoso que resulta en determinadas circunstancias la utilizacion
del secreto industrial, los especialistas de la Seccién Provincial de la OCPI en
Sancti Spiritus han constatado que dicha modalidad no se utiliza por los
empresarios del territorio como variante estratégica dado el desconocimiento
técnico que sobre la misma presentan, provocando esto que en muchas ocasiones
se regale informacion a terceros por no contarse con una estrategia adecuada
para el registro internacional, todo lo que pudiera evitarse utilizando el secreto

industrial como modalidad de la propiedad industrial.

Ante esta realidad, se perfila como:
Problema de investigacion: ¢Por qué es conveniente para el sector empresarial
de la provincia la utilizacion del secreto industrial como via para proteger

soluciones técnicas?
Objeto de investigacion: Secreto industrial

Campo de accion: El secreto industrial como parte del secreto empresarial.

En tal sentido el objetivo general que se persigue es:

- Fundamentar la importancia de la utilizacion del secreto industrial como via para
la proteccion estratégica de las soluciones técnicas que se generan en la

empresa.

Los objetivos especificos estan encaminados a:
- Analizar los principales aspectos teoricos y doctrinales relacionados con la figura

del secreto industrial.



- Establecer las principales diferencias entre el secreto industrial y las patentes,
como forma de proteger las soluciones técnicas.

- Analizar las principales vias que desde la perspectiva juridica dan proteccién al
poseedor de un secreto industrial.

- Analizar cémo se lleva a cabo la proteccion del secreto industrial en el territorio.

Hipotesis:

- El empleo del secreto industrial por el sector empresarial espirituano ofrece
variantes estratégicas para la proteccion de las soluciones técnicas que se
generan en el territorio.

Tipo de investigacion:

Teniendo en cuenta su alcance se clasifica en una investigacion explicativa pues

se expondran las causas por las que se considera que la utilizacién del secreto
industrial es ventajoso para los actores del sistema empresarial cubano que se

encuentren aptos para su uso. Por su destino es una investigacion aplicada ya

gue su objetivo es aportar reflexiones a instancias decisorias que les permitan
valorar las potencialidades que se desaprovechan al no hacer uso de esta
institucion de la propiedad industrial, en el contexto empresarial espirituano. De
acuerdo con el material de informacion y las técnicas para su procesamiento la
investigacion es cualitativa ya que su base fundamental son los criterios de
autores y colegas recogidos en textos, asi como los resultados de las entrevistas a

expertos en la materia.

Se utilizaron los métodos de investigacion siguientes:
En el orden tedrico:

o Andlisis y sintesis: Para examinar libros, articulos y otros textos sobre el

secreto empresarial, con énfasis en el industrial, estudiando sus rasgos
fundamentales; lo que permitié utilizar los aspectos de valor para el tema y

desechar las cuestiones intrascendentes.



0 Histdrico y l6gico: Con el objetivo de conocer el origen del secreto empresarial

y como ha evolucionado legalmente esta figura en el tiempo.

o Comparado: Con el fin de analizar de forma comparada la regulacion del

secreto empresarial en las legislaciones de diferentes paises.

o0 Exegético: se valora el tratamiento del secreto industrial en la legislacion

cubana, haciendo énfasis en la posible utilizacion de la institucién investigada.
En el orden empirico:
Se utilizan las técnicas siguientes:

0 Revision de documentos: entre los que se encuentran publicaciones de autores

nacionales y foraneos, a fin de explicar las actuales tendencias en la materia y

conformar un juicio en relacion con cada uno de los topicos evaluados.

o Entrevistas: no estandarizadas a especialistas de la Seccién Provincial de la
OCPI en Sancti Spiritus que se encargan de la tramitacién de las solicitudes de
patentes y el asesoramiento técnico-juridico a las empresas para conocer cOmo se
comporta lo referente a la utilizacion del secreto industrial en la provincia, asi
como, las ventajas y desventajas que a su juicio pudiera traer su empleo a la hora

de proteger determinadas soluciones técnicas.

La investigacion se estructura en dos capitulos: En el primero, titulado: “El secreto
industrial como parte del secreto empresarial’, se hace referencia a cuestiones
basicas sobre el secreto industrial, resumidas en aclaraciones terminoldgicas,
definicion y andlisis comparado de los requisitos establecidos por ADPIC para su

proteccion y las diferencias que se establecen con las patentes de invencion.

En el segundo capitulo denominado: “El secreto industrial como herramienta para
el sector empresarial”’, se profundiza en el papel que puede jugar esta institucion
dentro del sistema empresarial espirituano a partir del andlisis de las variantes
estratégicas mas favorables para el empleo del mismo, haciéndose alusion
ademas al empleo del contrato de know how y de la clausula de confidencialidad

como formas juridicas de proteger al poseedor de dicha informacion no divulgada.



Para la realizacion del trabajo se utilizé un material bibliografico amplio, que
incluyd literatura de autores cubanos y extranjeros, publicaciones recientes, tanto

en soporte papel como electronico y las legislaciones sobre el tema investigado.



CAPITULO1: EL SECRETO INDUSTRIAL

1.1 ElI SECRETO EMPRESARIAL: SECRETO INDUSTRIAL Y SECRETO
COMERCIAL.

En la actualidad, el término mas utilizado y técnicamente acertado dentro de la
diversidad de criterios existentes, cuando de propiedad industrial se trata, para
denominar a aquella informacién que por interés de la empresa no se ha hecho

publica es el de secreto empresarial.

Es preciso entonces, en aras de aclarar cuestiones conceptuales medulares
ofrecer una definicion de secreto empresarial, entendiéndose este como: conjunto
de conocimientos o experiencias codificadas, que no han sido divulgados y que
son necesarios, para la fabricacion o comercializacion de un producto, para la
prestacién de un servicio o para la organizacibn empresarial, todo lo que lo

convierte en garante de ventajas competitivas.

A partir de lo expresado anteriormente y teniendo en cuenta la diversidad de
informacion que puede ser considerada secreto empresarial; segun tengan por
objeto llevar a la practica una técnica de produccion u operar una gestion
comercial, administrativa, financiera o de cualquier otra especie, la doctrina lo ha
dividido en dos tipos de secretos: el industriales o técnicos y los comerciales o de

gestion. .

El secreto industrial en tanto se refiere a aquellos conocimientos codificados que
pueden consistir, desde el punto de vista técnico, en férmulas, métodos de
produccion, prototipos y procesos industriales. Por su parte cuando se habla de
secreto comercial se hace referencia a la informacion relacionada con la gestion
de los negocios, comprendiendo meéetodos o sistemas de comercializacion y/o
distribucién, modelos de contratos, listas de clientes y proveedores, perfiles de los

consumidores, estrategias de venta y publicidad, pudiendo incluso alcanzar la



organizacion interna de una empresa cuando engloban aspectos relacionados con
la formacion del personal especializado y métodos de control de calidad por citar
algunos ejemplos.

A modo de conclusién parcial se puede entonces expresar que el concepto de
secreto empresarial es sumamente amplio, abarcando tanto a los secretos
industriales como a los comerciales, cuestiones estas que le ofrecen un

significativo valor econémico para la empresa.

1.2 ACLARACIONES TERMINOLOGICAS Y DEFINICIONES NECESARIAS
EN TORNO AL SECRETO EMPRESARIAL. SU EXPRESION LEGISLATIVA.

Desde posiciones doctrinales diferentes, varios expertos en la materia se han
encargado de ofrecer distintas denominaciones a aquella informacion secreta que
es protegida por la propiedad industrial, lo cual ha generado encarnadas
discusiones al respecto dada la posibilidad de confundir un término con otro, a la
hora de abordar esta materia.

Dentro de los nombres atribuidos a esta institucion, se encuentran los siguientes:
know how, secretos comerciales, secretos industriales, informacién no divulgada y
secretos empresariales, por lo que, resulta conveniente realizar un analisis de las

expresiones por la que se conoce esta figura.

Es preciso entonces comenzar despejando la siguiente interrogante: ¢Qué se

entiende por secreto?

Segun el Diccionario de la Lengua Espafola y de Nombres Propios, Océano
Préactico, se define como secreto: “aquello oculto o ignorado. Callado o reservado.

Lo que cuidadosamente se tiene reservado y oculto”.

Se puede afirmar que este concepto goza de claridad semantica, pero su

traduccion a la esfera juridica socorre igual suerte, por la falta de unanimidad, que



como se expresO anteriormente, existe en los criterios que se emiten en su

tratamiento doctrinal, jurisprudencial y legislativo.

En un primer momento, en el lenguaje del comercio internacional, la expresion
know how, de origen norteamericano, que significa saber hacer, fue concebida
para denominar a aquellos conocimientos de naturaleza técnica, que resultaban
imprescindibles para la explotacion de una patente, pero con los avances
tecnoldgicos, actualmente, el know how comprende, para algunos autores, tanto el

aspecto industrial como el comercial.

Héctor Masnatta®? define al know how sefialando que es el conjunto de
informaciones necesarias para la reproduccion industrial, que proceden de la
experiencia en el proceso de produccién y que su autor desea guardar en secreto,

sea para su uso personal, sea para transferirlas confidencialmente a un tercero.

La Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, por su parte, identifica a los
conocimientos técnicos con el know how y lo define a este dltimo como la
“informacion o la maestria para una fabricacion industrial o para la organizacion de

una empresa industrial”.®

Hildegard Rondon de Sanso, en tanto, sefiala que el know how, a los fines de su
conceptuacion juridica, puede traducirse como el conjunto de conocimientos
técnicos no patentados, destinados al desarrollo de una actividad valorable
econdmicamente de los cuales disponga un sujeto con caracter secreto o no, y

gue sea susceptible de transmision.

John F. Creed y Robert B. Bangs han desarrollado una definicibon méas amplia que
desvirtia la que inicialmente se le diera a esta figura al incluir al secreto comercial,

al respecto afirman: El know how comprende invenciones, procesos, formulas o

2 Subcontrato, El (m.99) Abe. Héctor Masnatta.
% Documento PJ/92 sobre Transferencia de Tecnologia alos Paises en Desarrollo, de 1 de junio de 1975,
firmado en Ginebra.



disefios que no estan patentados o no son patentables, que evidencian a través de
alguna forma fisica como dibujos, especificaciones o disefios que incluyen casi
invariablemente secretos comerciales y que pueden comprender experiencia
técnica acumulada y habilidad practica y que, como mejor se comunican 0 quiza

en la Unica forma en que se pueden transmitir es a través de servicios personales.

En la doctrina espafiola, son utilizados por la mayoria el término secreto
empresarial o know how como sinénimos, incluyendo conocimientos industriales y
comerciales. Varios autores como el profesor José Antonio GOmez Segade
reconocen la identidad entre know how y secretos empresariales®; también el
especialista Aracama Zorraquin® coincide con la equiparacién de estas dos
denominaciones; por su parte el profesor Massaguer Fuentes®, prefiere utilizar el
término know how, el cual comprende tanto la modalidad de los secretos
industriales como comerciales, posicidbn que igualmente sostiene el Dr. Carlos
Alberto Villalba.”

El catedréatico Dr. Baylos Corroza®, en tanto considera denominarlos simplemente
secretos, para cualquier tipo de informacion, al igual que Tullio Ascarelli® que elige

esta denominacion.

Por otro lado resulta interesante la sinonimia que establece un parte significativa
de la doctrina alemana, que entiende por know how tanto los conocimientos y
experiencias, secretos como no secretos, de caracter industrial, administrativo,

financiero y comercial. Tal posiciébn rompe con la naturaleza juridica del secreto

* Gémez Segade, José A.: “Algunos Aspectos de la licencia de know how”, en Actas de Derecho Industrial,
Editorial Montecorvo S. A. Espafia, 1993, Tomo 7, Pags.127 y sgtes.

® Aracama Zorraquin, Ernesto: “Secretos Empresariales”, Ponencia presentada en el Simposio sobre
Propiedad Intelectual, Universidad e Industria en América Latina, Universidad de Costa Rica, 17-21 de
septiembre de 1990.

® Massaguer Fuentes, José: El contrato de licencia de know how, Espafia, 1989, P4gs. 36 y sgtes.

Villalba, Carlos Alberto: “Hacia un concepto de Propiedad Intelectual. Sus relaciones internas”, en: Moreno
Cruz Martay Emilia Horta Herrera: Seleccién de Lecturas de Propiedad Industrial, Editorial Félix Varela, La
Habana, Cuba, 2003, Tomo 1, Pag. 8.

8 Baylos Corroza, Hermenegildo: Tratado de Derecho Industrial, Editorial Civiles, Madrid, 1978.

® Ascarrelli, Tullio: Teoriade laconcurrenciay de los bienes inmateriales, Editorial Bosch, Barcelona, 1970,
Péag. 257.
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empresarial al eliminar su esencia que es la secretividad de la informacion que lo

compone, mas alla de que alcance el ambito industrial o comercial.

De manera parcial, sobre la base de los criterios doctrinales expuestos y siguiendo
la tendencia del derecho espafiol, se puede concluir que en lo que respecta a la
expresion know how, si bien es cierto que nacid0 para denominar aquellas
informaciones secretas vinculadas con el quehacer industrial o tecnolégico, su
extension a los aspectos comerciales hace que pudiera ser utilizada por muchos
como sinénimo de secreto empresarial cuando se refiera al saber-hacer de una
empresa, pero no del industrial, error técnico que se comete a menudo por
estudiosos del tema que lo emplean indistintamente, siendo precisamente la
existencia de opiniones compartidas la que hace que no sea el término mas
adecuado para convertirse en el sinénimo por excelencia juridicamente hablando
de las denominaciones: secreto empresarial y secreto industrial. Es valido aclarar
al respecto que en la practica se usa con frecuencia en el ambito empresarial por

Su arraigo.

De igual forma parte de la doctrina norteamericana opté por acufar el término
“trade secret”, para referirse a aquel secreto que contiene conocimientos
industriales o comerciales'®. Por su parte el Diccionario Ingles Webster, define al
Trade Secret da la siguiente forma: A formula, process, used in a bussines that is
not published or divulged and that thereby gives an advantage overs competitors”
gue traducido al espafiol seria: Una férmula, proceso o proyecto, utilizado en una
negociacion o empresa, que no ha sido publicado o divulgado y por lo tanto da una

ventaja sobre los competidores.

Siguiendo esta linea de pensamiento se establece que: “El secreto comercial es

basicamente cualquier férmula, modelo, plano o compilacion de la informacion,

19 Dessemontet, Francois: The legal protection of know how in the United States of America, Nueva Y ork,
legenda Edicion, 1976, Pag. 29.
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gue se emplee en un negocio y que le da la oportunidad a una persona de obtener

una ventaja sobre sus competidores (...)".

Al respecto la cubana Dalia Maria Veloz'?, en su” Manual juridico para
empresarios cubanos”, plantea que: “el secreto comercial es una informacion no
limitada a formulas, compilaciones, programas, métodos, técnicas 0 procesos, 0
informacién contenida relacionada con un producto o disefio 0 mecanismo que es,
0 puede ser utilizada en el comercio o la industria de que se trate; tiene valor

econdmico y es objeto de esfuerzos razonables por mantener su caracter secreto”.

Se considera ademas el concepto que emite la Lic.Livaniuska Diaz Fabars®®, que
plantea: "el secreto comercial no es mas que eso: conocimientos, informaciones o
experiencias relativas a la empresa en su organizacion, medios de actividad
etcétera, pudiendo ser un proceso de fabricacién, una férmula, un compuesto
guimico, conocimientos técnicos, listas de clientes, sistemas de trabajo y de
direccion, el modelo para una maquina, con la distincion de que debe mantenerse

reservada significando para quien la posee una ventaja econémica competitiva.”

Analizadas las posiciones de varios autores se puede concluir parcialmente que
no se esta de acuerdo con estas por considerarse que no es la denominacién
secreto comercial la mas apropiada para ser considerada sinGnimo de secreto
empresarial o de secreto industrial. Tal criterio se sostiene primeramente porque
etimoldgicamente hablando la palabra comercial hace referencia solamente a
aquellas cuestiones ligadas directamente con el comercio, entiéndase lista de
clientes, estrategias de marketing y posibles mercados, por citar algunos ejemplos.
Por lo que se relaciona con cuestiones que directamente nada tienen que ver con
el ambito tecnolégico, abarcando entonces sélo una parte del fenbmeno, la

comercial, quedando fuera lo referido a la industria vista en su sentido mas amplio.

1 Http://www.Bibliodgsca.unam.Mx / tesis / tes2testp/glosary.htmp.1 “Violacion de los secretos técnicos y
comerciales’(confidencialidad)

12 pgrez Veloz, DaliaMaria: Manual Juridico para empresarios cubanos, p. 33.

3 En su Ponencia presentadaen el 111 Encuentro Internacional Justiciay Derecho 2006.
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Otro de los términos usado y que puede prestarse a confusion es el de secreto
industrial, por usarse en ocasiones de forma tal que abarca errébneamente tanto el
ambito tecnoldgico como el comercial. Un tanto para aclarar ain mas sobre su

esencia se analizaran algunos conceptos™*:

-Por secreto industrial puede entenderse todo conocimiento reservado sobre
ideas, productos o procedimientos industriales que el empresario, por un valor

competitivo para la empresa, desea mantener ocultos.

-El secreto industrial constituye un conocimiento tecnoldgico de caracter especial
no revelado por su titular y relativo a la aplicacién de la técnica industrial 0 a una

suerte de procedimiento de fabricacion adoptado como propio por el fabricante.

-El secreto industrial constituye un tipo de informacion utilizada de manera
continua en las operaciones industriales o de fabricacién de las empresas, casi
siempre se refiere a la produccion de bienes y servicios o una prestacion de
servicios; puede referirse también a la venta de bienes u otras operaciones

relativas a los sistemas contables utilizados en la empresa.

Algunas definiciones por su parte tienen esencia reduccionista al encuadrar
errbneamente a los secretos industriales en el ambito de aquellas creaciones
industriales que no cumplen con los requisitos de patentabilidad. Al respecto de

manera ilustrativa cabe analizar el siguiente concepto:

El secreto industrial se define en términos generales como las técnicas o
procedimientos industriales descubiertos o creados por una empresa, que no
llegan a tener entidad suficiente para ser tutelados por una patente de invencion,
modelo o disefio, pero que permiten a dicha empresa lograr determinada calidad,

menores costos o imprimir a sus productos caracteristicas especiales.

1 http://colegio de profesionales enderecho.blogspot.com/2011/05/secreto-industrial-y convenios-de.
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A partir de las ideas anteriores, se puede concluir de manera parcial que el secreto
industrial como parte del secreto empresarial, s6lo va a estar referido en su
contenido a cuestiones técnicas, por lo que estara conformado por todos aquellos
conocimientos vinculados al ambito tecnolégico como: procesos industriales,
técnicas de produccion, procedimientos, férmulas, prototipos, que llevan implicitos

una serie de ventajas.

En tanto la denominacion secreto industrial, de igual forma, resulta excluyente al
referirse so6lo a una parte de lo que puede ser el secreto, teniendo en cuenta el
ambito de la propiedad industrial. Es precisamente su etimologia lo que hace que
tampoco sea el término mas adecuado desde le punto de vista juridico para

referirse a secretos tanto técnicos como comerciales.

Ademas de los términos abordados, con la entrada en vigor del Acuerdo sobre los
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, de 1 de enero
de 1995, en lo adelante ADPIC, aparece una denominacion nueva que rompe con
lo tradicional, pues elimina la palabra: secreto, aunque mantiene claridad con
relacion a su esencia, se trata del concepto de informacion no divulgada, que
ciertamente supera a todos las analizados anteriormente, pues abarca no sélo a
aqguella informacion técnica sino que puede llegar a amparar la relacionada con
aspectos comerciales. Téngase en cuenta ademas que este acuerdo es
administrado por la Organizacién Mundial del Comercio, lo que facilita que dicha
denominacion sea acatada y por ende asimilada por un gran nimero de paises
con economia fuerte, cuestion que favorece su universalizacion, sin que tal
razonamiento demerite que ciertamente dicho cuerpo legal muestra un avance
desde la perspectiva juridica al establecer por primera vez en una legislacion de
alcance multilateral los requisitos basicos a tener en cuenta para que una
informacion secreta pueda ser protegida a través de la propiedad industrial. El
legislador en tanto parte de una aclaracion basica al establecer que esta
informacion ha de estar codificada, es decir, no se trata de la que posee un buen

técnico en su mente, agregando a esto que por supuesto la misma sea secreta,
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tenga un valor comercial por serlo y que ademas se hayan tomado todas las

medidas necesarias para mantenerla en secreto.

Por dltimo se haré breve referencia a la denominacion secreto empresarial, que de
igual forma se considera abarcadora y técnicamente acertada por englobar tanto a
la informacién secreta industrial como comercial. En este sentido no se ahondara

por haber tocado su concepto en epigrafes anteriores.

Analizadas las principales cuestiones terminolégicas en torno al secreto
empresarial, vale la pena ver como se expresan o no aquellas en el ambito

legislativo.

La Decisién 486 “Régimen Comun de Propiedad Industrial”*®, de 14 de septiembre
de 2000, que rige para la Comunidad Andina de Naciones, que a pesar de que
esta derogada, ofrece uno de los conceptos mas acabados universalmente sobre
informacion no divulgada, comprendido asi por expertos en la materia, establece
en su articulo 260: "Se considerara como secreto empresarial cualquier
informacion no divulgada que una persona natural o juridica legitimamente posea,
gue pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea
susceptible de transmitirse a un tercero, en la medida que dicha informacion sea:
a) secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuracion y reunion precisa
de sus componentes, no sea generalmente conocida ni facilmente accesible por
guienes se encuentran en los circulos que normalmente manejan la informacion
respectiva; b) tenga un valor comercial por ser secreta, y; ¢) haya sido objeto de

medidas razonables tomadas por su legitimo poseedor para mantenerlas secreta”.

En El Salvador segun la legislacién relacionada con la Propiedad Industrial,
Decreto 604 del 15 de julio de 1993, en su titulo cuarto, articulo 177se utiliza el
término de secreto industrial y comercial, y plantea: “Se considera secreto

industrial o comercial, toda informacion de aplicacion industrial o comercial,

15 Formada por cinco paises: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perty Venezuela.
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incluyendo la agricultura, la ganaderia, la pesca y las industrias de extraccion,
transformacién y construccién, asi como toda clase de servicios, que guarde una
persona con caracter confidencial, que le signifique obtener o mantener una
ventaja competitiva 0 econdmica frente a terceros, en la realizacion de actividades
econdomicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o0 sistemas
razonables para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma.
La informacion de un secreto industrial o comercial necesariamente debera estar
referida a la naturaleza, caracteristicas o finalidades de los productos; a los
métodos o procesos de produccion; o a los medios o formas de distribucion o
comercializacién de productos o prestacion de servicios.

No se considera secreto industrial o comercial, aquella informaciéon que sea del
dominio publico, la que resulte evidente para un técnico en la materia, o la que
deba ser divulgada por disposicion legal o por orden judicial. No se considera que
entra al dominio publico o que es divulgada por disposicién legal, aquella
informacion que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la
posea como secreto industrial o comercial, cuando la proporcione para el efecto
de obtener licencias permisos, autorizaciones, registros o cualesquiera otros actos

de autoridad.”

En México se le designa a esta institucion como secreto industrial, pero se
reconoce ambos tipos de secretos bajo esta denominacién. Asi, el articulo 82 de la
Ley de Propiedad Industrial, del 2 de octubre de 1994, establece que:"Se
considera secreto industrial a toda informacion de aplicacidon industrial o comercial
gue guarde una persona fisica 0 moral con caracter confidencial, que le signifique
obtener o mantener una ventaja competitiva 0 econdémica frente a terceros en la
realizacion de actividades econdmicas y respecto de la cual haya adoptado los
medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso
restringido a la misma. La informacién de un secreto industrial necesariamente
deberd estar referida a la naturaleza, caracteristicas o finalidades de los
productos; a los métodos o procesos de produccion; o a los medios o formas de
distribucién o comercializacion de productos o prestacion de servicios. No se
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considerara secreto industrial aquella informacion que sea del dominio publico, la
gue resulte evidente para un técnico en la materia, con base en informacién
previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposicion legal o por
orden judicial. No se considerara que entra al dominio publico o que es divulgada
por disposicion legal aquella informacidon que sea proporcionada a cualquier
autoridad por una persona que la posea como secreto industrial, cuando la
proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos , autorizaciones,

registros, o cualesquiera otros actos de autoridad. ”

Como ya se habia expuesto anteriormente no se puede dejar de citar cuando de
secreto empresarial se trata al Acuerdo ADPIC, de 1 de enero de 1995, que
establece en su articulo 39.2: “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 utlizada por terceros sin su
consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos, en la
medida en que dicha informacion:

a) sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuracién y
reunion precisas de sus componentes, generalmente conocida ni facilimente
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.”

Véalido es recalcar que la esencia de este articulado es asimilado por las
legislaciones nacionales de los paises miembros de la Organizacién Mundial del

Comercio.

En Panama se emplea el término secretos, haciéndose la distincion entre
industriales y comerciales, segun la Ley No35 de Propiedad Industrial, de 10 de

mayo de 1996, la cual plantea en el articulo 83: “Se considera secreto industrial o
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comercial, toda informacion de aplicacion industrial o comercial que, con caracter
confidencial, guarde una persona natural o juridica, que le signifique obtener o
mantener ventaja competitiva 0 econdmica frente a terceros en la realizacion de
actividades econdmicas, y respecto de la cual haya adoptado los medios o
sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y su acceso restringido™. Y
sefiala en el articulo 84: “No se considera secreto industrial o comercial, aquella
informacion que sea del dominio publico, la que resulte evidente para un técnico
en la materia, o la que se divulgue por disposicion legal o por orden judicial. No se
considera que es del dominio publico, o que se ha divulgado por disposicion legal,
aquella informacion que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona
qgue la posea como secreto industrial o comercial, cuando la dé para el efecto de
obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros o cualquier otro acto de

autoridad”.

En Argentina también la figura del secreto se corresponde con la informacién no
divulgada, establecida en la Ley 24766 sobre confidencialidad, de diciembre
del1996, en su articulo 1:” - Las personas fisicas o juridicas podran 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, mientras dicha informacion reuna las siguientes
condiciones:

a) Sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuracién y
reunion precisa de sus componentes, generalmente conocida ni facilmente
accesible para personas introducidas en los circulos en que normalmente se utiliza
el tipo de informacién en cuestién; 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 gue legitimamente la controla.”

La Ley de Propiedad Intelectual del 8 de mayo de 1998 de Registro Oficial N0.320
de 19 de mayo de 1998, de Ecuador, se le dedica el capitulo VIl y se plantea en
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su articulo 183:” Se protege la informacién no divulgada relacionada con los
secretos comerciales, industriales o cualquier otro tipo de informacion confidencial
contra su adquisicién, utilizacién o divulgacion no autorizada del titular, en la
medida que:

a) La informacion sea secreta en el entendido de que como conjunto o en la
configuracion y composicion precisas de sus elementos no sea conocida en
general ni facilmente accesible a las personas integrantes de los circulos que
normalmente manejan el tipo de informacion de que se trate;

b) La informacién tenga un valor comercial, efectivo o potencial, por ser secreta; y,
¢) En las circunstancias dadas, la persona que legalmente la tenga bajo control

haya adoptado medidas razonables para mantenerla secreta.

La informacion no divulgada puede referirse, en especial, a la naturaleza,
caracteristicas o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de
produccién; o, a los medios o formas de distribucion o comercializacion de

productos o prestacion de servicios.

También son susceptibles de proteccibn como informacion no divulgada el
conocimiento tecnolégico integrado por procedimientos de fabricacion y
produccién en general; y, el conocimiento relativo al empleo y aplicacion de
técnicas industriales resultantes del conocimiento, experiencia o habilidad
intelectual, que guarde una persona con caracter confidencial y que le permita

mantener u obtener una ventaja competitiva o econémica frente a terceros”.

En Honduras, el Decreto No. 12-99-E “Ley de Propiedad Industrial” de 19 de
diciembre de 1999, en su articulo 73 define:” - Se considerard como secreto
industrial cualquier informaciéon no divulgada que una persona natural o juridica
posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y

gue sea susceptible de transmitirse a un tercero”.
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Otros de los criterios emitidos es el de un grupo de especialistas de la Oficina
Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI), quienes consideran que por sus
caracteristicas comunes al resto de las figuras de la Propiedad Industrial si pueden
considerarse como una institucién autonoma y que el know how no se circunscribe
a la parte industrial sino que puede existir un saber-hacer de tipo comercial, en

cualquiera de sus variantes.

A partir de lo planteado y a modo de conclusion parcial ante la diversidad de
conceptos, se entiende que los términos “secreto empresarial” e “informacion no
divulgada” son los mas adecuado para denominar a la modalidad de la propiedad
industrial que protege tanto a la informacion secreta ligada al ambito técnico como
al comercial, dado a que estas expresiones se refieren inequivocamente, a los
conocimientos codificados que no son de dominio publico, presentan alto valor
econémico, y que se mantendran en secreto ante terceras personas;
concibiéndose dentro de este al secreto industrial, referido al saber técnico, y al
secreto comercial destinado a informaciones de gestion comercial, econémicas y
de administracion de empresa, digase listas de proveedores, de clientes y
estrategias de mercadotecnia. Ambos conceptos se utilizan para agrupar los
diversos conocimientos de naturaleza distinta que poseen los empresarios

respecto a una y otra materia (industrial y comercial).

En otro orden de cosas cabe resaltar que la puesta en vigor del Acuerdo ADPIC
ha dado al traste con que el término informacién no divulgada y los requisitos que
para su proteccién se establecen hayan sido acogidos de una forma u otra por las
legislaciones en esta materia, quedando evidenciado lo anteriormente expuesto
analizar de manera comparada las legislaciones escogidas para esta

investigacion.

1.3 ANALISIS DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL ACUERDO
ADPIC PARA DAR PROTECCION AL SECRETO INDUSTRIAL.
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En el epigrafe anterior se hizo alusion a la definicion que diera el Acuerdo ADPIC
al referirse a la informacion no divulgada, término este, que como ya se ha dicho,

en buena técnica es perfectamente equiparable al de secreto empresarial.

Resulta atinado entonces, por el alcance de este Acuerdo y en aras de determinar
gué informacion es la que puede ser considerada como no divulgada, analizar los
requisitos que al respecto se establecen en el articulo 39.2 del ya citado cuerpo
legal, al plantear: “Las personas fisicas y juridicas tendran la posibilidad de impedir
que la informacion que esté legitimamente bajo su control se divulgue a terceros o
sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a
los usos comerciales honestos, en la medida en que dicha informacion:

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

el tipo de informacién en cuestion.

A la hora de interpretar este requisito es preciso en primera instancia remarcar un
aspecto de suma importancia para poder reclamar ante una violacién de la
informacion no divulgada. Se trata de que esta informacion esté codificada, no se
habla en este caso de la experticia que alguien guarda en su mente o de la
destreza para desarrollar cierta actividad, en este caso, el saber hacer que se
protege debe estar plasmado en un soporte, elemento este que facilita no sélo su

proteccién sino también su transmision cuando sea estratégicamente acertado.

Aclarado este particular vale hacer algunas precisiones sobre el caracter secreto
gue presenta esta informacion y que tiene, a tenor de los establecido en el
Acuerdo ADPIC, dos aristas fundamentales: Por un lado la informacion no debe
ser conocida, lo que no significa que tenga que ser nueva, pues los secretos
industriales pueden ser una combinacion de caracteristicas y componentes, que
por separado forman parte del dominio publico, pero que al ser objeto de

combinacién, elaboracion y funcionamiento conjunto, ofrecen un resultado
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desconocido por terceros. Por otro lado, el caracter de secreto va a estar muy
vinculado con la accesibilidad a esta informacion no divulgada que puedan tener
los competidores, cuestion esta que reviste tal importancia, que el legislador quiso

reforzarla en el tercero de los requisitos que se analizara.
b) tenga un valor comercial por ser secreta; y

En este caso la tutela juridica, cuando de propiedad industrial se trata, no es a
cualquier informacion que en su composicion sea secreta, sino que esta debe
tener valor comercial para su poseedor, lo que repercute en ventajas competitivas
para con terceros. Es precisamente este requisito el que justifica su proteccion a
través de normas juridicas, de lo que se trata es de no permitir que aquella
informacidon que no es publica por el valor que entrafia para una determinada
empresa pueda ser adquirida de manera ilicita por la competencia. Al respecto de
manera concluyente se puede citar a la MSc Andryth Aguilar Villan'® que plantea
gue “el valor de la informacién que se guarde como secreto varia en dependencia
de diversos factores como el caracter y la edad de la informacion, asi como la
complejidad para acceder a ella, y destaca ademas:”es necesario que represente
una ventaja para su poseedor, de forma tal que no sea un conocimiento banal que
no llegue a tener relevancia para los competidores, debe significar todo lo

contrario”.

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

mantenerla.”

Este requisito, que como ya se dijo queda de cierta forma abordado en el primero
de estos, presenta dos elementos: uno objetivo, que implica que un reducido

numero de personas conozcan la informacién y uno subjetivo, dado por el interés

'8 villan Aguilar, Andryth: en Tesis de Maestria, en gestion de la Propiedad Intelectual, marzo de 20086,
Ciudad de La Habana.
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de preservacion de la informacién que manifiesta con su actuar el poseedor de la

informacion secreta.

Vale resaltar siguiendo esta linea de pensamiento que este interés de
preservacion del secreto debe ser exteriorizado o manifestado estableciéndose
limitaciones, barreras para llegar a él, de forma tal que no se conozca
casualmente, sino mediante investigaciones ilicitas o a través de violaciones,
estas medidas deben materializarse para que exista efectividad en la proteccién

del secreto.

Se entiende ademas, que no es necesario que las precauciones tomadas por el
titular del secreto sean eficientes; se maneja el criterio de la razonabilidad, es
decir, que las medidas adoptadas sean razonables para que los individuos no
autorizados no se apoderen de la informacién, teniendo en cuenta el valor del

secreto y la seguridad de las precauciones tomadas.

El legislador deja claro que la proteccion sera para quienes hayan sido precavidos,
pues la publicacion de la informacion por aquel que no haya sido impuesto del
caracter secreto de la misma o el conocimiento de aquella por un tercero dado el
descuido de su poseedor no le da derecho a este de exigir responsabilidad a

aquellos, amparado precisamente en este requisito.

A modo de conclusién parcial se puede afirmar que para que una informacién
pueda ser protegida a través de la modalidad de secreto empresarial esta debe
ser secreta, tener un valor comercial por ser secreta y haberse tomado las

medidas necesarias para mantenerla en secreto.

1.4 IMPORTANCIA DEL SECRETO EMPRESARIAL, UNA MIRADA
PARTICULAR AL SECRETO INDUSTRIAL.
Del analisis realizado en el epigrafe anterior resulta facil afirmar que el secreto

empresarial es una modalidad de la propiedad industrial que reviste gran
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importancia para el desarrollo de una empresa en el mundo contemporaneo, baste
solo recalcar que el mismo puede llegar a comprender:

* La tecnologia empleada en una empresa.

* El modo de utilizar la tecnologia o las etapas que lleva a cabo para obtener un
resultado especifico.

» Informaciones comerciales tales como: listas de clientes y estrategias de
mercado.

 Formas de distribucién del producto.

* Estrategias de descuentos.

* Listas de proveedores.

* Y toda aquella informacién que utiliza una empresa para lograr sus objetivos

dentro del mercado.

Si se tiene entonces en cuenta que, la competitividad de una empresa, es la base
para su triunfo en el mercado. Por ello, mientras mas competitivas pretendan ser
las empresas les resultara imprescindible la confidencialidad de sus estrategias y
planes internos, de modo que pueden mantener el paso adelante que tengan
respecto a otras, hasta tanto tengan la capacidad para crear un factor de
competencia, lo que indica que el secreto empresarial cobra un auge insuperable,
por tanto se deben reforzar las reglas de acceso a informaciones empresariales y
las restricciones de uso de los conocimientos industriales y/o comerciales,
partiendo de que: en un secreto empresarial puede estar el futuro competitivo de

una empresa.

Vistas algunas cuestiones generales se hace necesario particularizar con relacién
a la importancia que hoy cobra el secreto industrial para quien pretenda competir
en un mercado saturado de productos y servicios que van a satisfacer una misma
demanda de los consumidores, haciéndose en tanto mas que oportuno, necesario,
el hecho de marcar la diferencia, cuestion que puede muchas veces estar en una
informacion que no ha sido revelada en su composiciébn, como cuerpo de

informacion.
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Al respecto seglin Robert M. Sherwood®’ hay un grupo de factores que intensifican
la importancia del secreto industrial, con los cuales se esta de acuerdo, al decir de
este autor:

- La competencia internacional ha provocado un desarrollo mas rapido de las
nuevas tecnologias, por lo que se hace menos viable patentar todas las
invenciones.

- Para las compafiias nacientes y los inventores individuales, con recursos
financieros limitados, el secreto industrial constituye una via ventajosa para

proteger el trabajo temprano ya que cuesta menos que la proteccion de patentes.

Por otro lado se puede afirmar que el hecho de poseer informacion secreta bien
resguardada vinculada con el quehacer industrial, permite a las pequefias
empresas ganar fortaleza a la hora de negociar o buscar alianzas con las grandes

transnacionales.

A modo de conclusion parcial se puede afirmar que no en vano la gran empresa
ofrece especial atencidon al secreto industrial como herramienta necesaria para
mantener resguardada aquella informaciéon que le ofrece ventajas competitivas en
un contexto demasiado dinamico, que no da margen a errores 0 a un actuar
negligente falto de prevision. Es por ello que esta institucion posee plena
autonomia y no constituye una variante de segundo plano, sino una alternativa
mas con la que se cuenta a la hora de dar proteccion a determinados activos

intangibles vinculados al quehacer tecnoldgico
1.5 DIFERENCIAS ENTRE EL SECRETO INDUSTRIAL Y LAS INVENCIONES.

Teniendo en cuenta que al hablarse de secretos industriales se estd haciendo
referencia entre otras cosas a soluciones técnicas y que de igual forma las
invenciones consisten en soluciones técnicas, bien vale la pena establecer

algunas diferencias entre ambas modalidades de la propiedad industrial con el

17 Sherwood, Robert M.: Propiedad Intelectual y Derecho Econémico, pp.31-32.
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objetivo de aclarar conceptos que puedan permitir al empresario tomar decisiones

estratégicas acertadas.

Partiendo de dicho punto de convergencia pudiera pensarse que ambas
modalidades son excluyentes, cuestion esta que no es cierta, por el contrario,
surgieron bajo el principio de la complementariedad en aras de ofrecer mayor
cantidad de posibilidades de proteccién juridica para quienes, con esfuerzo y el
empleo de recursos econémicos, lograran una solucién técnica en cualquiera de
las ramas de la economia, apostando por ella con el objetivo de obtener ventajas

competitivas.

Resulta importante entonces, como ya se aclar6 al comienzo de este epigrafe,
hacer un analisis de las principales diferencias que entrafian ambas modalidades

de la propiedad industrial.

En primer lugar, se puede sefalar, que en cuanto a la materia que se protege, las
patentes sélo pueden concederse bajo condiciones previstas por las disposiciones
pertinentes siendo un derecho especial otorgado por la ley, cuestion esta que
aunque con contadas excepciones a la hora de establecer los requisitos de
patentabilidad, goza de uniformidad a nivel internacional, es por ello que para
ilustrar algunas cuestiones generales y siguiendo el objetivo primordial de la
investigacion, se tomara como referencia el Decreto Ley 290 de 1 de febrero de
2012, que rige esta materia en Cuba’®. Las patentes se otorgan para proteger una
solucion técnica como invencién que puede consistir en un producto o en un

procedimiento™®.

Por su parte, la proteccion del secreto industrial no esta limitada a un producto o a

un procedimiento, cualquier conocimiento técnico, recopilacion de datos, dibujos y

18 ARTICULO 21.1.-Se entiende por invencién susceptible de ser protegida a través de patente, toda solucién técnica en
cualquier campo de latecnologia, que posea hovedad, actividad inventivay aplicabilidad industrial.

¥ ARTICULO 21. 2. Unainvencién solo puede referirse a
a) productos; y
b) procedimientos.
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modelos, planos arquitectonicos, proyectos y mapas puede protegerse como
secreto industrial, y no requiere de cumplir con el requisito de novedad pues el
mismo puede estar integrado por informaciones conocidas, como tampoco ha de
tener altura inventiva pudiendo ser la informacion que se considera secreto
industrial evidente para personas con conocimientos medios en la materia. Lo que
si es exigible para el caso del secreto industrial es que la informacién que lo
compone sea secreta en el ambito de su utilizacion, tenga un valor comercial por
ser secreta y se hayan tomado todas las medidas pertinentes para mantenerla en
secreto, tal y como establece el acuerdo ADPIC en su articulo 39.2, ya citado en

epigrafes anteriores.

Otra de las diferencias lo constituye la proteccion que brinda la patente ante
infracciones que pudieran cometerse contra el titular de la patente en lo que
respecta a la invencién protegida, mientras que en los secretos industriales la
proteccion es méas aleatoria en la medida en que podria no existir ninguna norma
gue defina los derechos y acciones del poseedor de un secreto, por lo que en
algunos casos puede ser necesario basarse en preceptos generales del codigo
civil, como es el caso de los referidos al acto ilicito para poder exigir indemnizacion
de dafos y perjuicios, o los relativos a la infraccidbn contractual, para suplir la

carencia de legislacion especial que se da en varios paises, incluido Cuba.

Se puede sefalar ademas, que la proteccion de un secreto empresarial no se
considera un derecho de propiedad, en ello radica la vulnerabilidad del secreto
industrial, siendo un derecho fragil que desaparece con cualquier acto ilegitimo de
divulgacién, dado a que aunque su poseedor puede ir contra el infractor, ello no
devuelve el caracter secreto de su informacion y por tanto ya no esté protegida por
la propiedad industrial. llustra perfectamente lo antes expresado el razonamiento
gue al respecto realizara la Corte Suprema de Canada en le caso de Stewart que
plantea®: “Resulta que en la mayoria de los casos de derecho civil, la proteccién

de que goza una informacién confidencial deriva mas de una obligacién de buena

2 R V. Stewart, decision de la Corte Suprema de Canadé: (1998) 85 N. R., pp. 171y 183.
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fe o de una relacion de confianza que de un derecho de propiedad. Hasta el
presente, ningun tribunal canadiense ha decidido de manera excluyente que una
informacion confidencial constituye una propiedad, con todas las consecuencias

que ello acarrearia en el plano civil”

La invencion patentada, por su parte, constituye un titulo de propiedad, que
confiere a su titular derechos exclusivos y excluyentes, oponible a todos (erga

omnes) de caracter publico.

Los secretos crean una posicion monopolica, si bien no de derecho, si de hecho,
porque no se puede copiar o imitar aquello que no se revela. Por tanto tiene la
ventaja de no estar sujeta a limites temporales, mientras que las patentes, si
tienen un plazo de duracién que puede llegar hasta los 20 afilos como minimo en

todos los paises firmantes del Acuerdo ADPIC como es el caso de Cuba?',

Los secretos industriales no entrafian costos de registro, ni de mantenimiento de
derecho, aunque puedan entrafiar costos elevados destinados a mantener la
informacioén en el régimen de confidencialidad. Por su parte, proteger por patentes

siguiendo una acertada estrategia entrafia inevitables gastos en:

Honorarios para Agentes Oficiales nacionales y para los extranjeros que

tramitan la presentacion de la solicitud en cada pais de interés.

- Gastos para la presentacion de las solicitudes en cada pais por concepto
de tarifas que varian segun éstos.

- Gastos por tarifas establecidas para dar respuesta a los tramites oficiales
durante el examen de las solicitudes.

- Gastos para el mantenimiento de los derechos de patente obtenidos.

- Gastos para la defensa de los derechos ante infracciones.

- Gastos en investigaciones.

2L ARTICULO 42.-La vigencia de la patente es de veinte afios, contados a partir de la fecha de presentacion de la
solicitud.
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A modo de conclusién parcial se puede establecer que existen acentuadas
diferencias con relacion a la proteccion de las invenciones y los secretos
industriales, no obstante, ambas modalidades dan proteccion de manera
complementaria a las soluciones técnicas que pudieran surgir de la actividad
creadora del hombre, pudiendo cualquier objeto de invencion ser secreto industrial

pero no cualquier secreto industrial puede ser objeto de invencion.
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CAPITULO 2: “EL SECRETO INDUSTRIAL COMO HERRAMIENTA
PARA EL SECTOR EMPRESARIAL”.

2.1. EL SECRETO INDUSTRIAL SUS VENTAJAS Y DESVENTAJAS.
SITUACIONES MAS FAVORABLES PARA EL EMPLEO DEL MISMO.

En epigrafes anteriores se abord6 cuales eran las principales diferencias que
desde el punto de vista técnico existen entre la proteccién que otorga la invencion
como modalidad de la propiedad industrial y el secreto industrial, como parte del
empresarial. Sobre la base de esos presupuestos se desgajan un grupo de
ventajas y desventajas que sobrepasan el ambito juridico para llegar al
estratégico. Téngase en cuenta que cuando se habla de propiedad industrial se
trata de la busqueda de ganancias y de mejores posiciones en el mercado, por lo
gue es imprescindible para un empresario tener claridad con relacién a estos
temas para decidir, de manera acertada y con pensamiento econémico, sobre qué

modalidad usar para proteger una solucion técnica.

En primera instancia se hara un andlisis de las desventajas que ofrece la
proteccion a través del secreto industrial. La primera y tal vez mas sobresaliente
de estas es que puede darse el caso de que un tercero, de forma legitima, llegue a
los mismos resultados y que cumpliendo los requisitos establecidos decida
protegerlo por la via de la patente o sencillamente lo haga de conocimiento
publico. En estos supuestos el titular primario se ve afectado ya que el caracter
publico del sistema internacional de patente hace que dicha informacion
considerada hasta el momento como secreta, deje de serlo y por tanto deprecia
econémicamente y en caso de que se proteja por patente sélo le corresponde un

derecho de uso, sin explotacién, en virtud del derecho del usuario anterior®>. No

ZE| Decreto Ley 290 de 2012, de las Invenciones y Dibujos y Modelos Industriales, que rige para Cuba, a
tono con los convenios y leyes internacionales establece en su articulo 49.1.-Los derechos conferidos por
una patente no pueden hacerse valer contra un tercero que, de buena fe y con anterioridad a la fecha de
prioridad sobre la que se concedié la patente, hubiese venido explotando en el pais lo que resulte objeto de
la misma en un ambito privado, o hubiese hecho preparativos serios y efectivos para explotar dicho objeto.
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obstante, no significa una pérdida total de su valor econdémico, ya que la
comercializacion de secretos es una de las multiples estrategias que el empresario
puede adoptar para el disfrute econdmico, pero no la Unica. En estos casos
aunque se haga publico cuando se conceda la proteccion por patente, el derecho
de uso de la informacion continda limitado, en virtud de los derechos exclusivos
gue ostenta el titular de la patente, y terceros no podran hacer uso de esta de
manera ilimitada, a menos que sean autorizados por el titular. Mayor complejidad
en tanto representa si dicha informacion se revela publicamente, de buena fe por
un tercero. Ante esta situacion nada habria que hacer, quedando sin alternativas
el poseedor de la informacion, hasta entonces secreta, pues ya quedo claramente
abordado en epigrafes anteriores, que el secreto industrial otorga un monopolio de

hecho y no de derecho.

No obstante esta limitante que concede al secreto industrial cierta debilidad, si de
proteccién de activos intangibles se trata, no se puede restar mérito a esta
modalidad que surge como via y alternativa para proteger aquellas creaciones
nacidas del intelecto humano que son de interés para el desarrollo tecnologico de

una empresa.

Siguiendo esta linea de pensamiento vale resaltar que esta figura es muchas
veces preferida por los empresarios a la hora de resguardar sus activos teniendo

en cuenta las situaciones y argumentos que siguen:

a) Cuando la solucién técnica en cuestibn no se considera invenciéon o aun
pudiendo serlo, por razones sociales u econOmicas, no se admite su
patentabilidad.

en tal caso, el tercero tiene el derecho de iniciar o continuar la explotacion de igual forma en que la venia
realizando hasta entonces o para la que habia hecho los preparativos. este derecho de explotacion solo es
transmisible junto con la totalidad del patrimonio de la persona o con la parte de este, vinculada a la
explotacién de lainvencion.
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Es internacionalmente aceptado que en buena técnica juridica el legislador deje
claro, en las leyes de invenciones, qué solucion técnica no puede ser considerada
invencion, o aun pudiendo serlo, no se admite su patentabilidad?.

Ahora bien, aunque el legislador haya privado al empresario, por una razén u otra,
de optar por las invenciones como modalidad de la propiedad industrial que dé
proteccion a su solucion técnica, queda abierta la via del secreto industrial para
quien haya alcanzado un resultado que encuadre en los supuestos prohibitivos
definidos por el legislador, pero que sabe a corto, mediano o largo plazo podra

generarle dividendos y posiciones dominantes en el mercado.

b) Siendo patentable la solucion técnica no satisface los requisitos de novedad
mundial, actividad inventiva y aplicabilidad industrial que se exigen por ley para
su proteccién®.

Este es un supuesto totalmente diferente al anterior, aqui se trata de un solucién

técnica perfectamente patentable, pero que tal vez fue publicada antes de su

solicitud, cuestion que rompe con el requisito de novedad y por tanto invalidad
como posible via de proteccion la de las invenciones. No obstante, nada impide
gue el empresario ante esta situacién opte por el secreto. Al respecto ya se ha
dejado claro que no es un requisito la novedad para que una informacion sea
considerada secreto industrial, baste con que no sea conocido su empleo en el
desarrollo de una actividad industrial determinada. Es por ello que en muchos

casos las férmulas de bebidas y refrescos son consideradas secreto industrial a

pesar de saberse cuales son los ingredientes que se utilizan, sélo que las

2E| Decreto Ley 290 de 2012, de las Invenciones y Dibujos y Modelos Industriales, que rige para Cuba,
establece al respecto:

Articulo 21.3. No se consideran invenciones: (...) b) los proyectos, esquemas y planos de construcciones
(...) h) los esquemas de trazado de los circuitos integrados (...) 1) los productos o procedimientos
patentados comprendidos en €l estado de la técnica, por & simple hecho de atribuirse un uso distinto a
comprendido en la patente inicial (...).

Articulo 22. No son patentables: (...) g) clonacién de seres humanos y los de érganos, tejidos y sus partes o
elementos (...) j) los procedimientos de modificacién de la identidad genética de los animales, que
supongan para estos sufrimientos sin utilidad médica sustancia para el hombre o el animal y los animales,
resultantes de tal es procedi mientos.

2 E| Decreto Ley 290 de 2012, de las Invenciones y Dibujos y Modelos Industriales, que rige para Cuba,
establece en su ARTICULO 21.1.-Se entiende por invencion susceptible de ser protegida a través de
patente, toda solucidn técnica en cualquier campo de la tecnologia, que posea novedad, actividad inventiva
y aplicabilidad industrial.
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proporciones de aquellos marcan la diferencia y por tanto se convierten en el
objeto de proteccion, manteniéndolos como informacién no divulgada. Por otra
parte tampoco puede ser protegido a través de las invenciones aquella solucién
técnica que sea obvia, para personas conocedoras de un tema determinado. En
este caso resulta igualmente atinado optar por el secreto industrial como manera
de darle proteccién. Tal es el caso de aquellas soluciones que no presentan altura
inventiva, 0 sea, que no superan lo que existia en el estado del arte, entendido
este, como toda aquella informacion relacionada con el objeto de proteccion, que
esté al alcance del publico a través de revistas, INTERNET o de las propias bases

de datos de patente.

c) La solucién técnica constituye conocimientos adicionales y necesarios para la

explotacion eficiente de invenciones ya patentadas.

Cuando de redaccion de patentes se trata hay que decir que se ha convertido en
todo un arte fruto de la especializacion de abogados y tecndlogos dedicados a
ello. Lo anteriormente expuesto se sustenta en que si bien es cierto que las
patentes, por mandato legal, deben contener una descripcion donde quede claro
cémo llegar a desarrollar o producir el procedimiento o la tecnologia protegida en
cuestion, no es obligatorio dejar descrito cual es la mejor manera de hacer,
relacionada con dicho objeto, es decir, esa forma 6ptima de explotarla para lo cual,
quien pretenda utilizarla tendra que invertir tiempo y dinero, queda generalmente
protegida como secreto industrial. Es por ello que quien adquiera la licencia de
patente, también opte por solicitar que se le transfiera el secreto industrial
relacionado con la invencién, todo ello para lograr una explotacion, rapida y
efectiva de la misma. En este caso se esta ante un supuesto de perfecta
combinacién entre el secreto industrial y la invencibn como modalidades de la

propiedad industrial.

d) La solucion técnica es de facil imitacion a través de la ingenieria inversa®.

% Asi se denomina al proceso que siguen |os técnico para llegar a saber como se fabrica un determinado
producto a partir del estudio de sus componentes, es decir en un proceso alainversa.
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Este supuesto se refiere a que realmente no debe protegerse por medio de las
invenciones a aquellas soluciones técnicas que puedan ser si no copiadas, si
imitadas por la competencia, dada su escasa complejidad técnica. En este caso el
secreto industrial permite mantener en régimen de confidencialidad esta
informacion, ahora bien, si por la ingenieria inversa de igual forma llega a
descubrirse como se fabrica el producto en cuestion, la empresa al menos se

ahorré los gastos en tramitacion que requiere para ser protegida una invencion.

e) Es dificil comprobar la violacién de derechos por terceros.

Cuando de propiedad industrial se trata hay que apuntar, de manera reiterada,
gue son activos que se protegen con el objetivo de generar ganancias a partir de
la obtencion de ventajas competitivas con relacion a terceros. De este
razonamiento se deriva que es vital, por ejemplo, para el titular de una invencion
hacer todo lo posible por evitar que sus derechos sean violentados por un
competidor o al menos tener los mecanismos para detectar tal violacién y poder

accionar para exigir la indemnizacién pertinente y el cese de dicho actuar.

Contar con un grupo de agentes de la propiedad industrial que sean capaces de
detectar cualquier violacion de derechos es costoso, al tiempo que imprescindible
para quienes apuestan por las patentes como forma de proteger soluciones
técnicas. De nada servira tener un titulo legal si no se hacen valer los derechos
qgue el mismo genera. Valido es apuntar que en ocasiones dada la complejidad de
determinados equipamientos, e incluso, la gran cantidad de fabricantes que de
estos pudieran existir, se hace extremadamente dificil determinar una violacién de

derecho por parte de un tercero.

Por tal razon aquellas empresas que no pueden contar con el financiamiento
suficiente para asumir la custodia de sus derechos optan de manera correcta por
el secreto industrial con el objetivo de evitar que la competencia conozca la

informacion contentiva de la solucién técnica.
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f) Adn cuando la solucibn técnica es patentable, resulta estratégico

comercialmente mantener el secreto industrial.

En supuestos anteriores se hacia referencia a momentos en los que se optaba por
el secreto industrial cuando la solucion técnica en cuestion no era patentable, o la
ley lo impedia por no cumplir con los requisitos preestablecidos o por razones
fundamentalmente de indole social. En este caso sucede lo inverso, es decir, la
solucion técnica cumple los requisitos de patentabilidad y ademas no es vetada

por razones publicas o sociales por el legislador.

De lo que se trata es de optar por el secreto industrial cuando el propio caracter
publico del sistema internacional de patente ofrece ventajas a la competencia, que
en el menor de los casos, pasado el término de vigencia de los derechos
conferidos y una vez considerada la misma de dominio publico, puede explotar
licitamente la tecnologia en cuestion. Es preciso apuntar que hay soluciones
técnicas cuyo proceso de obsolescencia, dada su altura inventiva, es mucho mas
largo que el de otras mas sencillas, fundamentalmente para las primeras es que
se da este supuesto, lograndose a través del secreto industrial una protecciéon que
pudiera ser mas larga en el tiempo, al rebasar lo establecido por ley para las

invenciones.

g) Aun cuando la solucion técnica es patentable, le resulta al solicitante poco
factible mantener econdmicamente la via de las patentes.

Aunque con algunos puntos en comun con el supuesto anterior en este caso se

trata de optar por el secreto industrial cuando la empresa no cuenta con suficiente

disponibilidad financiera como para enfrentar los gastos que genera la proteccion

a través de patentes®®, sobre todo para poder desarrollar una acertada estrategia

de registro internacional que expanda el alcance de sus derechos y por ende su

monopolio en el ambito tecnoldgico de que se trate.

% \/er Epigrafe 1.5. Diferencias entre el secreto industrial y lainvenciones.
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A modo de conclusion parcial se puede afirmar que el secreto industrial, como via
y alternativa para la proteccion de soluciones técnicas, si bien presenta como
desventaja fundamental la de no otorgar monopolio de derecho sino de hecho, y
por tanto, no dar la posibilidad de ir contra un tercero que de buena fe o a través
de otro haya llegado al mismo resultado, también ofrece un grupo de ventajas que
van desde la posibilidad de trazar estrategias para sortear dificultades
econOmicas, hasta la posibilidad de proteger lo que la ley no acepta como
invencién, pasando por determinadas situaciones que le confieren al secreto
destaque frente a las invenciones, pudiéndose en muchos de estos casos realizar

estrategias para complementar una modalidad con la otra.

En este sentido, cabe afirmar, como resultado de las entrevistas efectuadas, a
especialistas y funcionarios de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI)
y Seccion Provincial de la OCPI en Sancti Spiritus, que esta modalidad de la
Propiedad Industrial (secreto industrial) no es empleada por los empresarios como
via para proteger las soluciones técnicas que se generan en el territorio, siendo
esto ademas un problema de pais, considerandose ademas, que dado el alto
desarrollo tecnolégico, resulta propicio y favorable para las pequefias y medianas
empresas que actdan en la economia cubana la utilizaciébn del mismo, para
resguardar aquellas informaciones que significan una ventaja competitiva en el

mercado.

2.2. EL CONTRATO DE LICENCIA DE KNOW HOW.

La transmisibilidad es una de las caracteristicas fundamentales de los derechos
relacionados con los activos de propiedad intelectual, siendo esta la que permite
gue los mismos generen ganancias para sus titulares. Es por ello que una vez
analizadas aquellas situaciones en las que puede ser ventajoso para los
empresarios el empleo del secreto industrial, como modalidad de la propiedad
industrial capaz de ofrecer proteccién a aquellas informaciones tecnoldgicas que

no han sido divulgadas y tienen un valor comercial para su poseedor, se hace
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necesario analizar como es que desde el punto de vista juridico se resguarda a
quien las tiene bajo su dominio y por cuestiones estratégicas necesita transmitirlas

a terceros.

Para responder a esta interrogante se abordard en este epigrafe el contrato de
licencia de know how enfocado desde la perspectiva tecnolégica, sin tocar
aspectos que desde el punto de vista comercial, bien pudieran ser objeto del
mismo. Baste recordar las discusiones que con relacion al término know how se
han suscitado en el ambito tedrico, cuestiones que ya fueron abordadas en el

primer capitulo de esta investigacion.

En la actualidad, producto a los avances de las investigaciones cientifico-técnicas,
la sociedad post-industrial ha alcanzado un significante desarrollo, caracterizado
precisamente por un fehaciente flujo de informacién y conocimiento sobre
tecnologia, que resulta de gran importancia en el intercambio y comercializacion,

gue realizan los empresarios en el mercado donde se desenvuelven.

Se sefiala que la transferencia del saber tecnolégico no constituye un simple
traspaso, lo que significa que es un proceso complejo, mediante el cual una
persona adquiere un conjunto organizado de conocimientos e informacion
pertenecientes a otra, para elaborar un nuevo producto o prestar un nuevo

servicio, en aras de satisfacer sus necesidades en el ambito del comercio.

Esa transmision se realiza mediante el empleo del contrato de licencia de know
how, el cual se presenta como un negocio juridico, y se define como un acuerdo
de voluntades en virtud del cual una de las partes, llamada proveedor o
licenciante, se obliga a suministrar a otra llamada receptor o licenciatario, un
conjunto de informaciones 0 conocimientos técnicos no patentados y no
accesibles al publico, recibiendo a cambio una contraprestacion de este ultimo,

para la aplicacién de los conocimientos tecnoldgicos, férmulas, pericia, especial
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habilidad técnica, necesarios para obtener un producto o servicio logrado como

fruto de un proceso de estudio, investigacion y experiencia.

El contrato de licencia de know how, se reviste de un conjunto de caracteristicas,

resaltando las siguientes:

a)

b)

d)

Es un contrato principal, porque su nacimiento no depende de la celebracion
de negocio juridico alguno; sin embargo, es comun que se transfiera
acompafiado de otras figuras juridicas - especialmente de indole contractual -,

Ccomo una asistencia técnica y una franquicia.

Es consensual, porque se perfecciona con el consentimiento de las partes, es
decir, basta con el cruce de la oferta y aceptacion para el nacimiento del

mismo.

Es un contrato constitutivo, porque crea relaciones juridicas entre las partes,
aunque muchas veces en la practica se dé la celebracion de un contrato
modificativo o regulatorio del mismo, tendiente a modificar, afiadir o especificar

algunos elementos del contrato primigenio.

Es un contrato conmutativo, porque las partes tienen la posibilidad de conocer
por anticipado los sacrificios y beneficios que importa la celebracion del

contrato.

Por el tiempo de ejecucion de las prestaciones puede ser: de ejecucion Unica o
por tracto sucesivo; por ejemplo: ante la venta del Know How la ejecucion es
Unica, es decir, se suministra la informacion secreta y se paga el respectivo
precio; sin embargo, en la cesion de los conocimientos técnicos la ejecucion de
las prestaciones sera diferida por ejemplo a través del pago periédico de
regalias, configurando una ejecucion continuada o bien periédica o

escalonada.
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f)

g)

h)

Generalmente es oneroso, aungque puede ser gratuito, es decir, la reciprocidad
de prestaciones entre las partes puede significar un enriquecimiento o

empobrecimiento correlativo o solamente una parte sufre el sacrificio.

Es un contrato complejo, porque su estructura y objeto pueden revestir
distintos esquemas negociables, por ejemplo una cesion de know how con
opcion exclusiva de venta del mismo, o la concesion de los conocimientos
técnicos reservados conjuntamente con entrenamiento de personal y

tecnologia adicional.

Es atipico, por lo que resulta de vital importancia, que en el empleo del contrato
por parte de empresarios y creadores, se tenga en cuenta la correcta redaccion
de cada una de sus clausulas. En este tipo de acuerdo, se presentan clausulas
comunes al resto de los contratos, pero a su vez se encuentran otras que solo
tienen razon de ser en las transferencias de know-how, por su caracter
confidencial. Dentro de ellas estan las clausulas formales, que son aquellas
gue agrupan los aspectos generales del contrato y que lo individualizan, y las
clausulas sustantivas que recogen los aspectos de fondo y que le brindan un
sustento material apropiado para la correcta aplicacion del mismo. De lo que se
trata es de que rija ciertamente la autonomia de la voluntad de las partes, con
el objetivo de prever la existencia de futuras controversias que pueden surgir,
ya sea en la interpretacion del contrato, como en la ejecucion del mismo. Tales
aspectos cobran maxima valia en el mundo actual del comercio, donde la
transmisibilidad de conocimientos secretos se complejiza por la gran variedad
de intereses que coexisten, y ain mas cuando los paises desarrollados actian
como licenciante y los subdesarrollados son los adquirentes, siendo este un
contexto bien dificil para los segundos, sobre todo, cuando de solucién de

conflictos se trata.
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Una vez analizadas las caracteristicas fundamentales de este contrato es valido
reflexionar sobre algunos aspectos que de alguna manera ya han sido tocados

desde la perspectiva juridica, pero no estratégica.

En primer lugar hay que decir que muchos ven a la propiedad industrial, en
primera instancia, como una forma de proteger sus activos intangibles, sin
embargo, también sirve para evitar dafiar a terceros e incluso, como es el caso del
secreto industrial, evitar firmar un contrato de licencia de know how sin haber
comprobado antes que realmente la informacion que se quiere asimilar es de
pleno dominio publico, para la esfera en que se pretende utilizar y por tanto de
libre acceso. No han sido pocos los ejemplos que en este sentido han traido
efectos econdmicos negativos para el pais, por estarse pagando algo que

ciertamente no era tal secreto industrial.

Valido es ademés dejar bien establecido el tema de la confidencialidad pues en
este elemento recae el valor de la informacién no divulgada, de lo que se trata es
de fijar expresamente los términos en que el secreto industrial sera utilizado y

preservado para que no llegue a manos de la competencia.

Cobra vital importancia a la hora de pensar con vision de futuro el tema de la
solucion de controversias, teniendo especial relevancia todo cuanto se pueda
prever relacionado con las violaciones de la confidencialidad, razén por la que se
considera que en el momento de redactar la clausula de solucién de conflicto debe
estar determinada la via a seguir para dicha solucion. Ante esta situacion
polémica, se hace referencia a varios métodos a emplear por la libre decision de
las partes, para resolver el conflicto, dentro de estos se presentan los métodos
heterocompositivos, donde se encuentran la via judicial y el arbitraje
caracterizadas por estar la solucion en manos de un tercero, en el primer caso por
el juez y en el segundo por el arbitro; y los métodos autocompositivos, donde se
incluyen la negociacién, la conciliacion y la mediacion. Por medio de los mismos,

las partes se compenetran mas y tratan de buscar una solucion amigable a la
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controversia preferentemente antes de acudir a una de las vias antes
mencionadas. En caso de no llegar a un acuerdo, estas por medio de sus
facultades deben elegir la via correspondiente para dar solucién al conflicto, a

través de un érgano judicial o arbitral, y ademas determinar la ley aplicable.

A modo de conclusion parcial se debe apuntar que el contrato de licencia de Know
how es el instrumento juridico por excelencia que permite que la titularidad de
hecho que presenta el poseedor de un secreto industrial cobre un matiz de
derecho, al quedar obligada la parte receptora del mismo a cumplir con lo pactado,
SO0 pena, de incurrir en un acto ilicito y por ende quedar obligado a indemnizar a
aquel por los dafos y perjuicios causados. Siguiendo lo expuesto anteriormente no
cabe dudas que dominar sus caracteristicas y fijar sus clausulas con enfoque
estratégico es un elemento importante a la hora de utilizarlo para preservar el
caracter secreto de la informacion que se transfiere y obtener asi beneficios

econdmicos.

2.3. LA CONFIDENCIALIDAD.

Como se ha venido refiriendo a lo largo de la investigacion, en la actualidad cobra
especial importancia, a la hora de establecer y preservar ventajas competitivas el
hecho de poseer informaciones que en el ambito tecnolégico no estén al alcance

de los competidores.

En virtud de la existencia de estas informaciones secretas, del alto grado de
competencia que se manifiesta en el mercado, y de que en la gran mayoria de los
casos resulta necesaria la intervencion de personas ajenas para manejar o utilizar
la informacién, se debe determinar claramente en el interior de la empresa qué
tipo, de qué clase y como debe manejarse esta informacion no divulgada, asi
como también, quiénes tienen acceso a ella, por lo que se considera que resulta
de vital importancia para la empresa la utilizacion de la confidencialidad por los

directivos y empelados que tienen en sus manos estos conocimientos, con el

41



objetivo de preservarlos y protegerlos ante la amenaza que puede representar el

interés que al respecto tengan terceros.

En este sentido, la Real Academia de la Lengua Espafiola define confidencial
como “que se hace o se dice en confianza o con seguridad reciproca entre dos o
mas personas”, y confidencialidad como “la cualidad de confidencial”. Asi, se
plantea que el empresario tiene la libertad de calificar como confidencial a aquellos
documentos o informaciones que verdaderamente constituyan secretos y que a su
juicio, influyan directa o indirectamente en el negocio, para evitar que esta
informacion pierda su valor ante el resto de los miembros de la empresa y la

competencia.

La confidencialidad se emplea con mayor frecuencia durante la relacién de trabajo,
y se manifiesta a través de la clausula confidencial que se anexa al contrato de
trabajo que se le hace a cada uno de los empleados que de una u otra forma van
a tener acceso a los conocimientos secretos, por lo que se plantea que los mismos
deben ser conscientes de su deber de proteger la informacion confidencial, y se
les debe informar periddicamente de aquellas situaciones que puedan ocasionar la
pérdida involuntaria de algun secreto industrial. Un trabajador puede tener acceso
legitimo al secreto industrial de un empresario y, sin embargo, tratar dicha
informacion de forma negligente, motivo este por el cual, se considera que deben
existir procesos que notifiguen a los empleados los derechos sobre los secretos
industriales de la entidad y que protejan a estos secretos cuando se usen en las

operaciones empresariales de la misma.

Se plantea que los acuerdos de no divulgacion son la clave fundamental en la
formacién y concientizacién de los empleados, asi como, en la proteccién de la
informacion confidencial facilitando la carga de la prueba en caso de litigio. Se
precisa que mediante los acuerdos de confidencialidad, legalmente es posible
obligar a los empleados a mantener en secreto toda la informacién a que tienen

acceso en ocasion del trabajo.
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Se considera ademas, que esta obligacion de mantener confidencialidad con
respecto de las actividades productivas y técnicas de los trabajadores con su
empleador, se limita errbneamente, en ocasiones, al periodo que comprende
desde la fecha de inicio de sus labores hasta la terminacion de la relacion laboral

por determinadas causales.

El valor que la propia informacion secreta tiene para la empresa no puede llevar a
sus directivos a limitar la obligacion de sus obreros de mantenerla en secreto, sélo
mientras dure su relacion de trabajo con la entidad. Es preciso que el régimen d
confidencialidad se extienda hasta un tiempo posterior a la terminacion de su
contrato de trabajo; estando condicionado la duracion del mismo sélo al interés de
la empresa, que sera en ultima instancia, quien debe prever a futuro, cuando la
informacion deja de tener relevancia para la institucion y por tanto, ese saber
hacer documentado puede pasar a dominio publico sin que entrafie pérdidas para

la entidad o excesivos beneficios para la competencia.

Se entiende que no se puede concebir esta extension del término de los efectos
legales de estas clausulas o acuerdos como indefinidos, sino que el empleador
debe concretar durante qué tiempo necesita que se guarde secreto al respecto y lo
hard a partir de un andlisis del mercado y otros complementarios, que al final

darian una idea de la objetividad de ese secreto en el tiempo.

Ademads, se considera pertinente, que en este pacto que se establece al inicio de
toda relacion laboral, esté presente el contenido ético que vincula las actuaciones
de las partes, y que incluye el principio de la buena fe a través del pacto de no
concurrencia, que hace referencia a la prohibicion que tiene el trabajador de
dedicarse a otras actividades laborales de la misma naturaleza de las que se
ejecutan en virtud del contrato de trabajo, y que generen intereses contradictorios,
en perjuicio del empleador. Por lo que se plantea que este deber de fidelidad por
parte del trabajador se evidencia en tres aspectos fundamentales: -la prohibicién

de hacerle competencia al empleador, -deber de guardar reserva sobre las



informaciones confidenciales a que tenga acceso, y -prohibicion de aceptar

sobornos o dadivas.

Si bien se ha abordado lo relativo a lo que pudiera llamarse “confidencialidad
laboral”, no es menos importante otro de los momentos en que se hace necesario
el establecimiento de clausulas que resguarden al poseedor del secreto industrial
con relacion a terceros, que pueden llegar a conocer esta informacion, por
necesidad de la propia empresa poseedora del secreto o durante un proceso de
negociacion de transferencia de tecnologia. Se hace preciso en ambos casos la
firma de acuerdos de confidencialidad o de no divulgacion preliminares a la

negociacion de que se trate.

Con relacién al primero de los supuestos se plantea que dada la practica del
comercio, en diversas ocasiones, sucede que una empresa tenga que compartir
un secreto con otra; o un fabricante necesita someter su prototipo a pruebas
especializadas y no desea que los competidores conozcan los detalles del nuevo
producto; o tal vez una empresa necesite saber si uno de los proveedores que
contrata podra fabricar un componente con caracteristicas especificas nuevas y
complejas que daran a la empresa una clara ventaja competitiva en el mercado,
pero quiere que esas caracteristicas especificas se mantengan en secreto. En
estos ejemplos, se destaca que los titulares de la informacién se veran obligados a

transmitirla, pero no querran que se divulgue.

En aras de resolver esta problematica, se considera como solucion, la firma de un
acuerdo de no divulgacién por parte del empresario que va a recibir la informacién,
previo a la negociacion entre las partes, como garantia de que en caso de que no
utilice estos conocimientos secretos para el fin solicitado, mantenga la obligacion

de no revelarlo ante el resto de los competidores.

En la segunda de las situaciones relacionada con la transferencia de tecnologia se
esta ante un supuesto de alto riesgo, pues el afan de conseguir que la otra parte
acepte adquirir la tecnologia del transmitente, puede llevar a este ultimo a revelar
informaciones secretas que sin previo acuerdo de confidencialidad no esta
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obligado a no publicar el posible receptor, en caso de que no se llegue a la firma
del contrato de licencia de know how. El empresario poseedor del secreto lo que
ha de hacer en este tipo de situacién es firmar una clausula de confidencialidad
preliminar a la negociacion, cuestion de que cualquiera que sea la posicion del
adquirente con relacion a la tecnologia resguardada bajo secreto industrial,

guedara previamente a conocerla obligado a no divulgarla la adquiera o no.

La légica dinamica de toda negociacién donde se pretenda transferir a un tercero
informacion no divulgada, debe desencadenar, una vez puestas de acuerdo las
partes, en la firma de un contrato de licencia de know how. Es decir, si la
tecnologia resguardada bajo régimen de confidencialidad por ser considerada
secreto industrial, va a ser transferida a un tercero interesado en su adquisicion,
debe aparecer en el ya citado contrato de licencia de know how, una clausula que
obligue al receptor de esta tecnologia a no hacerla publica, en este caso, la
confidencialidad es parte del objeto del contrato, especificandose en el mismo, de
gué manera el receptor deberé proteger la informacion, asi como, limitandose la
utilizacion de la misma so6lo al ambito en que le fue permitido, ademas de
establecer la obligacion de no poder comunicar esta informacion a otras personas

gue no necesiten acceder a la misma teniendo en cuenta lo pactado.

Del analisis realizado, a lo largo de la investigacion, no resulta dificil comprender
gue es vital el hecho de conservar la confidencialidad de aquella informacién que
se protege por medio del secreto industrial, pues una vez hecha publica esta, se
podra ir contra el tercero que de mala fe la hubiese divulgado, pero esto no le
devolvera a aquella su caracter de secreto, que es uno de los requisitos sine qua
nom para su proteccion. De ahi la importancia de evitar a cualquier costo su

divulgacion.

Para complementar un tanto todo lo que sobre el régimen de confidencialidad se
ha teorizado es importante esbozar un grupo de reglas que en el orden practico
coadyuvan a su materializacién practica. Valido es antes de que estas sean

enunciadas aclarar, que las mismas no constituyen una camisa de fuerza para el
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empresario, pudiendo existir otras que de igual forma tengan por objetivo
mantener resguardado el secreto industrial, de lo que se trata es de poner a

consideracion de directivos, técnicos y otras personas naturales las siguientes?’:

- Todos los secretos industriales deben consignarse por escrito en un soporte
permanente, por ejemplo, impresos;

- Todos los documentos relativos a los secretos deben conservarse en un lugar
seguro;

- SOlo algunas personas seleccionadas deben tener acceso a los secretos
industriales;

- Debe preverse en las instalaciones una zona de acceso restringida, con el fin de
controlar quiénes podran observar los secretos industriales;

- Debe controlarse la identidad de los visitantes externos y tales visitas deben ser
acompafadas;

- Debe verificarse el contenido de todas las publicaciones para evitar cualquier
comunicacion involuntaria de los secretos industriales;

- Todo el personal debe ser informado del valor de los secretos industriales, de lo
gue constituye una apropiacion ilicita y de las consecuencias de una explotacion
ilegal;

- Los contratos laborales deben contener disposiciones relativas a la
confidencialidad;

- Se debe recompensar a los empleados por descubrir, identificar y comunicar
secretos industriales a sus empleadores;

- Todos los licenciatarios de la tecnologia pertinente deben quedar obligados a

mantener el caracter confidencial de los secretos industriales.

Se destaca ademés, que en la actualidad, debido al elevado desarrollo que ha
alcanzado las nuevas tecnologias, y que las empresas trabajan en red (intranet,

extranet e Internet), ha aumentado de forma considerable la importancia de los

" En Moreno Cruz, Martay Hemilia Horta Herrera: Seleccion de Lecturas de Propiedad Industrial, Tomo 1,
Pags. 184-185.
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sistemas de seguridad electrénicos e informéaticos. En estos casos, las medidas de
proteccion deben tratar de identificar y salvaguardar los activos intelectuales, bajo
forma electrénica. Sin embargo, dada la rapidez con que se propaga la
informacion, las medidas de seguridad internas deben ser completadas por un
constante monitoreo que permita detectar cualquier fuga de informacion o intento

de perpetrarla.

A patrtir de las ideas planteadas, se precisa que la utilizacion de la confidencialidad
por parte de empresarios e innovadores, resulta de extraordinaria importancia, ya
gue a través de esta se puede resguardar toda la informacién que se genera en
las entidades, lo que puede ofrecerle ventajas competitivas ante terceros. Resulta
importante entonces, por lo sensible que pueden ser la informaciones secretas en
el &mbito industrial, que se haga un estudio profundo de los interesados en que se
les transfieran estas, pues hay secretos industriales que son tan valiosos, que su
revelacion de mala fe a terceros, aun y cuando se pueda exigir al infractor
responsabilidad por los dafios y perjuicios causados, esto no cubre las posibles
ganancias que a futuro hubiese podido generarle a la empresa perjudicada aquella

informacion.
2.4. LA PROTECCION LEGAL DEL SECRETO INDUSTRIAL EN CUBA.

Teniendo en cuenta la gran importancia que tienen los secretos industriales para
las empresas, y dada la fragilidad de su sistema de proteccion, que descansa
fundamentalmente en las medidas que sea capaz de adoptar su poseedor, asi
como, en la seriedad con que las cumplan los terceros que por una razon u otra,
necesariamente tienen que conocerlo, cobra entonces especial importancia, en
este contexto, el papel que puede jugar el estado a partir de la aprobaciéon de
leyes que apoyen todas las acciones que con el fin de conservarlo en régimen de
confidencialidad tomen las empresas o personas naturales que lo tengan bajo su

dominio.
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En este sentido hay que apuntar, de manera negativa, que en Cuba se adolece de
un cuerpo legal unitario que establezca el reconocimiento de los secretos
industriales y su regulacién, incluido, el establecimiento de sanciones para quienes
de mala fe revelen esta informacion a terceros. No obstante, se hara alusion en
este epigrafe a varias legislaciones que de una forma u otra hacen referencia en
su articulado, de manera directa o indirecta, a esta figura, supliendo de cierta

manera el vacio legislativo existente con relacion a la misma.

A) Ley No. 59. Cédigo Civil.

El codigo civil por su parte al establecer en su articulo 81: “Los actos ilicitos son
hechos que causan dafio o perjuicio a otro”, permite que sea tipificada como tal la
violacion de un secreto industrial por un tercero dado los dafios y perjuicios que en
el orden econOmico esto puede ocasionar al poseedor de la informacién no

divulgada.

Mas adelante el propio cuerpo legal establece en su articulo 83 literal c): “la
indemnizacion del perjuicio;(...)” lo cual favorece a quien haya conservado en
régimen de confidencial la informacion secreta que fuera hecha publica de mala fe
por un tercero que deberd pagar los ingresos u otros beneficios dejados de
percibir teniendo en cuenta lo estipulado por el articulo 86 literal d): “otros ingresos

0 beneficios dejados de percibir;”.

Si bien es cierto que de alguna forma el cédigo civil suple la carencia de norma
gue con relacion al secreto industrial existe en Cuba, su caracter general no le
permite alcanzar los elementos especificos que bien pudiera tener en cuenta la
legislacion especial al respecto. No obstante, al menos, favorece al poseedor del

secreto industrial al sancionar el acto ilicito en cuestién.

B) Ley No. 62 Cdodigo Penal.

Por su parte el cédigo penal cubano el Titulo V “Delitos contra la economia

nacional’, Capitulo VII “Difusion ilegal y uso no autorizado de invento” establece:

48



Articulo 226. Incurre en sancién de privacion de libertad de seis meses a dos afios

o0 multa de doscientas a quinientas cuotas o ambas:

a) El inventor que, sin la autorizacion del 6rgano o funcionario competente (...),

facilite la divulgacion (...) en el extranjero un invento realizado por él en Cuba;

b) Cualquier otra persona que (...), divulgue (...) en el extranjero, sin la debida
autorizacion, un invento realizado en Cuba, independientemente de la razén por la

gue tenga conocimiento del mismo.

Con relacién a este articulado se debe decir que si bien es cierto que el legislador
no hace referencia al secreto industrial expresamente y ademas utiliza un término
poco técnico y ambiguo como el de, invento, para referirse a soluciones técnicas,
sin precisar, que estas sean invenciones o0 no, si se puede afirmar que de la
interpretacion de este, se deduce que estd comprendido en su alcance, la figura
del secreto industrial, quedando tipificado el actuar que con relaciébn a la
informacion no divulgada (invento) pudieran tener tanto el creador (inventor) como
cualquier otra persona que divulgue la misma sin autorizacién expresa. Valido es
recordar que sobre lo que se haga en el marco del empleo siempre tendra derecho
la administracion y no el trabajador que esta siendo remunerado a través del

salario que devenga.

Se puede concluir entonces que el codigo penal, aunque no de la mejor manera, si
puede de cierto modo proteger los intereses de los poseedores de un secreto
industrial, al imponer sanciones a quienes divulguen el mismo. No obstante, las
mismas son irrisorias, para lo que puede representar en el orden econémico la
pérdida de un secreto industrial para un empresario. Cabria s6lo alegar que
tocard a las partes probar si conocian o no el caracter de secreto de este
“invento” y si se habian tomado las medidas necesarias para mantenerlo en

secreto.
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El codigo penal, por su parte, al igual que el cédigo civil, no regula la figura del
secreto industrial, sino que va contra quien lo revela, dejando a la vista la

necesidad de una norma especial al respecto.

C) Decreto No. 281. Reglamento para la Implantacion y Consolidacion del
Sistema de Direccion y Gestion Empresarial Estatal.

Si se aspira a una empresa estatal socialista fuerte, no se puede obviar en su
desarrollo a aquellos activos intangibles, ligados a la propiedad industrial, que son
vitales para su avance tecnoldgico y posicionamiento en el mercado. Es por ello
gue la legislacién que rige el proceso de perfeccionamiento empresarial en Cuba
no obvid, aunque con ciertas imprecisiones también, el tratamiento que debian
recibir estos. Al respecto se establece en el articulo 508: Las empresas, que se
encuentren en el Perfeccionamiento Empresarial, deberan ejercer las funciones,
en lo que a materia de propiedad industrial se refiere de acuerdo con la legislacion

vigente con el fin de proteger legalmente sus innovaciones.

Por otro lado el Decreto 281, Reglamento para la Implantacion y Consolidacion del
Sistema de Direccion y Gestion Empresarial Estatal regula en su articulo 509: Las
empresas deberan garantizar las medidas necesarias y oportunas que preserven la
informacion tecnolégica, de productos, tecnologias, programas informaticos,
mercados, financiera, y todas las que por su caracter deben ser secretas, a fin de

impedir que pierdan su valor como activo de la empresa.

Mas adelante el propio cuerpo legal estipula: articulo 510: La empresa, debera
establecer acuerdos de confidencialidad o no divulgacidon, con el personal que

tenga acceso o0 posea conocimientos e informaciones secretas.

Como se puede apreciar se esta ante una legislacion de gran importancia por
contener las bases del proceso de perfeccionamiento empresarial, contribuyendo
de esta forma a que el empresario nacional adquiera una mayor cultura con
relacion a este tema. No obstante, sin restarle mérito a este cuerpo legal, hay que

apuntar que el mismo no ofrece tutela alguna al poseedor de la informaciéon no

50



divulgada, al limitarse, dado su naturaleza y alcance, a explicar aquellas
cuestiones que al respecto debe tener en cuenta la empresa que tenga dentro de

sus activos intangibles un secreto industrial.

D) Decreto Ley N0.176 “Sistema de Justicia Laboral”, 1997

Por su parte la legislacion laboral dado el nivel de implicacion que en la
preservacion de un secreto industrial pueden tener los trabajadores, de manera,
muy revolucionaria incorpord en su articulado aspectos que coadyuvan a reprimir

el actuar de quienes revelan esta informacion que conocen no debe ser divulgada.

Al respecto en el articulo 11 se establece: Se consideran violaciones de la
disciplina laboral, las siguientes:
g) las violaciones de las disposiciones vigentes en la entidad laboral sobre el

secreto estatal, técnico o comercial y para la seguridad y proteccion fisica;

En este caso de igual forma hay que realizar una interpretacion a este cuerpo legal
pues de manera expresa no se habla de secreto industrial, pero se asume que
aunque erroneamente, al utilizar los términos “técnicos o comercial” se esté
aludiendo al secreto empresarial en sus dos variantes: la industrial (técnico) y la
comercial.

Cabe resaltar que si bien se puede considerar esta legislacién como un avance a
pesar de lo sefialado, es valido aclarar que su alcance no llega a los funcionarios,
por lo que esta categoria escapa de su regulacion. El reglamento disciplinario
interno de cada entidad, en tanto se haga necesario, debe complementar estas

disposiciones.

Por otro lado cabe apuntar que para poder sancionar a un trabajador por violar un
secreto industrial es preciso que con anterioridad se haya pactado en el contrato
de trabajo una clausula que obligue a los trabajadores a guardar secreto sobre esa
informacién. Usualmente, los contratos de trabajo tienen clausulas

predeterminadas pero también existe la posibilidad de que la administracion
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agregue otras y en esos casos se aprovecha para insertar la de confidencialidad,

como ya se ha explicado en epigrafes anteriores.

De manera parcial se puede concluir que en Cuba, aunque no existe una
legislacion unitaria que regule la figura del secreto industrial, si existen otras
legislaciones que de una forma u otra ofrecen respaldo juridico al poseedor de una
informacion que se encuentra bajo régimen de confidencialidad. No obstante, el
hecho de no contar con una legislacién sobre esta materia hace que no se brinde
una proteccion completa desde el punto de vista técnico a esta modalidad de la
propiedad industrial, al tiempo que haya que recurrir muchas veces a
interpretaciones, que en el mejor de los casos, estaran sujetas a la subjetividad de

la instancia que las realiza.
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CONCLUSIONES

Con el desarrollo de la investigacion y expuestas las consideraciones pertinentes

al respecto, se formulan las siguientes conclusiones:

-Los términos secreto empresarial e informacion no divulgada son considerados
los mas adecuado para denominar a la modalidad de la propiedad industrial que
protege tanto a la informacién secreta ligada al ambito técnico (secreto industrial)

como al comercial (secreto comercial).

-Para que una informacién sea considerada secreto empresarial o informacién no
divulgada debe de estar codificada, ser secreta, tener un valor comercial por ser
secreta y haberse tomado todas las medidas necesarias para mantenerla en

secreto.

-Existen acentuadas diferencias, desde el punto de vista técnico, entre el secreto
industrial y las invenciones, no obstante, ambas modalidades se complementan

para fortalecer la proteccion a las soluciones técnicas.

-El contrato de licencia de know how es el instrumento juridico por excelencia para
la trasmision a un tercero del secreto industrial, cobrando vital importancia para
mantener la informacion sin divulgar el empleo de las clausulas de
confidencialidad: anexas al contrato de trabajo de los obrero, anterior a un proceso
de negociacion y como parte del contrato de licencia de know how propiamente
dicho.

-El secreto industrial cobra cada vez mayor importancia en el contexto actual dada
su versatilidad, pues este puede resguardar desde aquellas soluciones técnicas
gue no son patentables, por no cumplir los requisitos establecidos en ley o por
disposicion expresa de esta, hasta aquellas que por cuestiones estratégicas desde
el punto de vista econémico o comercial, no son factible proteger por la via de las

patentes.
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-En Cuba no existe una legislacion que regule la figura del secreto industrial, no
obstante, de manera supletoria existen un grupo de normas que de una forma u
otra, aunque de manera insuficiente, recogen en su articulado, mas que aspectos
técnicos relacionados con esta figura, cuestiones vinculadas a la proteccion del

poseedor del mismo.
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RECOMENDACIONES

Tras la culminaciéon de la labor investigativa serian oportunas las siguientes

recomendaciones:

En el orden académico:
-Proponer la utilizaciéon de la tesis como material bibliografico de apoyo en la

asignatura de Propiedad Industrial.

En el orden practico:
-Que el CITMA a través de los especialistas que trabajan el tema de la Propiedad
Industrial en la provincia extiendan los resultados de esta investigacion al sector

empresarial.
En el orden legislativo:

-Que se valore por el érgano legislativo procedente la necesidad de implementar

una ley especifica para la proteccion del secreto industrial.
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ANEXO 1

CONTRATO DE CONFIDENCIALIDAD

DE UNA PARTE: La Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, subordinada al
Ministerio de Ciencia, Tecnologia y Medio Ambiente (CITMA), con domicilio legal
en la calle Picota No. 15, entre Luz y Acosta, en el municipio Habana Vieja de la
Ciudad de la Habana, representada en este acto por
, quien ocupa el cargo de

DE OTRA PARTE: ,

subordinada a

, con
domicilio legal en
representada en este acto por , que
ocupa el cargo de segun lo acredita mediante
Resolucién No. de fecha , dictada por

, identificada a los efectos del presente

Convenio como el CLIENTE.

AMBAS PARTES: reconociéndose el caracter y representacion con que
comparecen acuerdan suscribir el presente Convenio en los términos y
condiciones siguientes:

1. OBJETO DEL CONVENIO

En virtud de este Convenio la OCPl se obliga a guardar, en régimen de
confidencialidad, la Informacion Oficial Limitada, asi como cualquier otra
informacion que el CLIENTE mantenga en régimen de Informacién Oficial
Limitada, que a los efectos de acceder a la cartera de servicios de la misma, deba
suministrar y de hecho suministre el CLIENTE.

2. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

La OCPI se obliga a tomar las medidas necesarias para garantizar que la
informacion aportada por el CLIENTE se mantenga en régimen de Informacion
Oficial Limitada, estas medidas recaeran tanto en el almacenamiento y uso de la
informacion como en la accion de obligar a los especialistas que deban trabajar
con ella mediante los correspondientes Convenios de Confidencialidad anexos a
los respectivos contratos de trabajo.

La OCPI esta obligada a devolver la informacién suministrada por el CLIENTE o a
destruir sus copias si este asi lo solicitara, sin perjuicio de la que deba constar en
los expedientes oficiales de la Oficina y que sea parte de los procedimientos



estatales establecidos, en cuyo caso la Oficina la conservara bajo régimen
confidencialidad en los mismos términos del presente Convenio.

Las partes convienen que la informacion entregada a la Oficina a los fines de
aplicar los términos del siguiente acuerdo es la siguiente:

, la cual sera entregada en formato a traves de

la siguiente documentacion:

Dicha informacién debera formar parte de:

de fecha que

se archivara en en el Departamento

La informacion que no conste en la anterior descripcion, no forma parte de lo que
en virtud del presente contrato se entiende como Informacién Oficial Limitada.

3.

EXENCIONES DE RESPONSABILIDAD

La OCPI no sera responsable de aplicar la confidencialidad que exige este
contrato cuando:

4.

La informacion o cualquier parte de la misma se haga publica por causas
ajenas a su actuar.

Sea de dominio publico o evidente para un técnico en la materia, lo que puede
demostrarse mediante documentacion legitima y suficiente.

El CLIENTE no haya tomado las medidas razonablemente necesarias para
restringir y compartimentar el acceso a la Informacion Oficial Limitada.

El CLIENTE no haya clasificado previamente determinadas informaciones
como “Informacion Oficial Limitada”.

La Informacion Oficial Limitada haya sido revelada o divulgada por el CLIENTE
por falta de prevision.

En parte o en su totalidad, posteriormente esta informacion es obtenida
legalmente de un tercero por la OCPI sin que medie incumplimiento del
presente Contrato por esta parte, lo que se demuestra con documentacion
suficiente y legitima que establezca que el tercero fue la fuente legal de la
informacion.

En parte o en su totalidad, era conocida por la OCPI antes de la divulgacion
por el CLIENTE, lo que se demuestra mediante documentacion suficiente para
establecer dicho conocimiento.

Haya sido autorizada a divulgarse por el CLIENTE mediante su consentimiento
previo y por escrito.

MODIFICACIONES

Este Contrato so6lo podra ser modificado por acuerdo expreso entre ambas partes
en documento escrito.



5. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las partes se comprometen a cumplir con las estipulaciones del presente contrato
de buena fe. En caso de discrepancias que puedan surgir con motivo de la
ejecucion o interpretacion del presente contrato se resolveran mediante
negociaciones amigables.

El presente Contrato de Confidencialidad se rige por la legislacion de la Republica
de Cuba, sometiéndose a la jurisdiccion de los Tribunales Populares competentes.

Y en prueba de su conformidad las partes firman el presente Contrato, en original
y copia a un solo tenor y un mismo efecto.

En la Ciudad de La Habana, a los dias del mes de
del afo

Por el CLIENTE Por la OCPI



ANEXO 2. Guia de Entrevista

Como parte del grupo de entrevistas realizadas a funcionarios de la OCPI, en
fecha 14 de diciembre de 2011 se tuvo un contacto mediante el correo electrénico
con la M.Sc. Gissell Fleites Mondejar, Directora Juridica de la Oficina, con el fin
de conocer como se comporta lo referente a la utilizacion del secreto industrial en
la provincia, asi como, las ventajas y desventajas que a su juicio pudiera traer su
empleo a la hora de proteger determinadas soluciones técnicas, para ello las
preguntas realizadas fueron las siguientes.

1. ¢Como valora la utilizacion del secreto industrial por parte de del sector

empresarial?

2. ¢Qué ventajas y desventajas a su juicio pudiera traer el empleo del secreto
industrial para proteger las soluciones técnicas?

Gracias por su tiempo, su ayuda ha sido muy valiosa.



ANEXO 3. Guia de Entrevista

La siguiente entrevista fue realizada a la Licenciada Nerbys Hernandez Dorta
especialista de la Seccién Provincial de la OCPI en Sancti Spiritus, con el objetivo
de contar con un criterio que enriquezca la investigacion, dado su amplio
conocimiento a partir de estudios realizados sobre el tema en cuestién, para lo que

se realizaron las siguientes Interrogantes:

1. ¢ Considera que los empresarios en el pais emplean el secreto industrial para la
proteccion de las soluciones técnicas?

2. ¢Cudles son a su consideracion las ventajas y desventajas que traeria la
utilizacion del secreto industrial?

Gracias por su tiempo, su ayuda ha sido muy valiosa.



