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LEY 1/2019, DE 20 DE FEBRERO, DE
SECRETOS EMPRESARIALES

l.- INTRODUCCION

En el Boletin Oficial del Estado de 21 de
febrero de 2019 (num. 45), se ha publicado
la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos
Empresariales  (‘Ley de  Secretos
Empresariales” o “Ley 1/2019”), que
transpone al ordenamiento juridico espafiol
la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 8 de junio de
2016 (“Directiva 2016/943”), relativa a la
proteccion de los conocimientos técnicos y
la informacion empresarial no divulgados
(secretos comerciales).

Como se sefiala en el Preambulo de esta
nueva Ley, en el mercado actual el
conocimiento técnico, cientifico y
empresarial adquiere cada vez mas
relevancia en las organizaciones (como
activo intangible), y su valor radica
precisamente en su caracter secreto o
confidencial.

Estos conocimientos no  divulgados
(secretos comerciales e industriales) son
una herramienta de competitividad e
innovacion para las empresas, que
requieren de una proteccién y de un marco
adecuado para su desarrollo y explotacion.

Precisamente la aprobacion de la nueva Ley
responde a esta necesidad y su contenido
se refiere a:

e La definicibn del secreto empresarial
objeto de proteccidn (¢, qué se entiende
por secreto empresarial a los efectos de
la Ley 1/2019?).

e La determinacion de las circunstancias
en las que la obtencion, utilizacion vy
revelacién de secretos empresariales se
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puede considerar licita, y qué conductas,
por el contrario, resultan ilicitas (Capitulo
Il de la Ley 1/2019).

e La vertiente patrimonial del secreto
empresarial, en lo referido a su
titularidad, transmisibilidad y explotacion
(Capitulo 111).

e Las acciones civiles para la defensa del
secreto empresarial (Capitulo V).

e Diversas reglas procesales especificas
para la tutela de la posicién juridica del
titular de un secreto empresarial en los
procedimientos administrativos y
judiciales (Capitulo V).

.- EL CONCEPTO DE SECRETO
EMPRESARIAL

cOué se entiende  por  secreto
empresarial?

En el articulo 1 de la Ley 1/2019 se define el
secreto  empresarial como  cualquier
informacién o conocimiento (tecnolégico,
cientifico, industrial, comercial, organizativo
o financiero), que reluna las siguientes
condiciones:

e Ser confidencial (secreto), en el sentido
de que, en su conjunto o en la
configuracién y reunion precisas de sus
componentes, no resulte generalmente

personas
pertenecientes a los circulos en que
normalmente se utilice el tipo de
informacién o conocimiento en cuestion,
ni resulte faciimente accesible para
éstas.

conocido por las

e Tener un valor empresarial (real o
potencial), precisamente debido a su
caracter secreto.
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e Haber sido objeto de medidas
razonables por parte de su titular para
mantenerlo en secreto.

Ouién es el titular _de un_secreto
empresarial?

Se entiende que el titular del secreto
empresarial es la persona fisica o juridica
gue, de manera legitima, ejerce el control
sobre esa informacién  confidencial,
gozando de proteccion frente a cualquier
modalidad de obtencién, utilizacion o
revelacién de la informacion que resulte
ilicita.

- LA OBTENCION, UTILIZACION Y
REVELACION DE SECRETOS
EMPRESARIALES

Conductas licitas

Se considera licita la obtencién de un
secreto empresarial por alguno de los
siguientes medios (articulo 2 de la Ley
1/2019):

e Por el descubrimiento o la creacion
independientes.

e Por la observacion, estudio, desmontaje
0 ensayo de un producto u objeto que se
haya puesto a disposicién del publico o
esté licitamente en posesién de quien
realiza estas actuaciones, sin estar
sujeto a ninguna obligacion que
validamente le impida obtener de este
modo la informacién constitutiva del
secreto empresarial.

e En el ejercicio del derecho de los
trabajadores y los representantes de los
trabajadores a ser informados vy
consultados.
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e Por cualquier otra actuacion que, segun
las circunstancias del caso, resulte
conforme con las practicas comerciales
leales.

e Cuando la ley (estatal o europea) exija o
permita la obtencién, utilizacién o
revelacién de un secreto empresarial.

Asi mismo, se considera que la obtencion,
utilizacion o revelacion de un secreto
empresarial es también licito en cualquiera
de las siguientes circunstancias:

e Enelejercicio del derecho a la libertad de
expresion e informacion.

e Con lafinalidad de descubrir, en defensa
del interés general, alguna falta,
irregularidad o actividad ilegal que
guarde relacién directa con el secreto
empresarial.

e Cuando los trabajadores lo hayan puesto
en conocimiento de sus representantes
en el marco del ejercicio legitimo por
parte de estos de las funciones que
tienen legalmente atribuidas, siempre
gue la revelacién resulte necesaria.

e Cuando la normativa exija a los titulares
de secretos empresariales divulgar
informacion o comunicarla a las
autoridades administrativas o judiciales
en el ejercicio de las funciones de éstas.

Conductas ilicitas: violacion del secreto
empresarial

Por el contrario, a los efectos de la Ley
1/2019, se considera ilicita (articulo 3):

¢ La obtencion de secretos empresariales,
sin  consentimiento de su ftitular,
mediante:
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- El acceso, apropiacion o copia no
autorizada de documentos, objetos,
materiales, sustancias, ficheros
electrénicos u otros soportes, que
contengan el secreto empresarial 0 a
partir de los cuales se pueda deducir.

- Cualquier otra actuacion que, segun
las circunstancias del caso, se
considere contraria a las practicas
comerciales leales.

e La utilizacién o revelacion de un secreto
empresarial sin consentimiento de su
titular, cuando se incumpla un acuerdo
de confidencialidad o cualquier otra
obligacién de no revelar el secreto
empresarial, o0 se incumpla una
obligacién contractual o de cualquier otra
indole que limite la utilizacion del secreto.

e La utilizacion o revelacién de un secreto
empresarial a sabiendas (o debiendo
saber) que se obtiene directa o
indirectamente a través quien lo utiliza o
revela ilicitamente (conforme al parrafo
anterior).

e La produccién, oferta o comercializacion
de mercancias infractoras o0 su
importacion, exportacion 0
almacenamiento a tales fines, cuando la
persona que las realice sepa, 0 en las
circunstancias del caso, debiera saber
que el secreto empresarial que
incorporan se ha utilizado de formailicita.

A estos efectos, se consideran mercancias
infractoras aquellos productos y servicios
cuyo disefio,
funcionamiento, proceso de produccion o
comercializacion se benefician de manera
significativa de secretos empresariales
obtenidos, utilizados o revelados de forma
ilicita.

caracteristicas,
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IV.- EL SECRETO EMPRESARIAL
COMO OBJETO DEL DERECHO DE
PROPIEDAD

Titularidad y transmisibilidad

En cuanto a la vertiente patrimonial del
secreto empresarial (articulos 4 a7 de la Ley
1/2019), debe sefalarse que es transmisible
y puede pertenecer a varios cotitulares.

En caso de existir cotitularidad sobre el
secreto empresarial, la relacion se regira por
lo pactado entre las partes y, en su defecto,
por las normas de derecho comun sobre la
comunidad de bienes (proindiviso), con las
siguientes particularidades (articulo 5 de la
Ley 1/2019):

e Cada uno de los participes podra por si
solo:

- Explotar el secreto empresarial previa
notificacién al resto de cotitulares.

- Realizar los actos necesarios para la
conservacion del secreto empresarial.

- Ejercitar las acciones civiles y
penales en defensa del secreto
empresarial, Si bien debera
notificarselo al resto de cotitulares a
fin de que puedan sumarse a las
acciones.

e La cesion del secreto empresarial o la
concesion de licencia a un tercero para
explotarlo debera autorizarse
conjuntamente por todos los participes,
salvo disposicion judicial.

Licencias de secretos empresariales

El secreto empresarial también puede ser
objeto de licencia con el alcance objetivo,
material, territorial o temporal que se pacte
(articulo 6 de la Ley 1/2019).
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En particular, la licencia puede ser o no
exclusiva. Si en el acuerdo no se dice nada,
se presumird que no es exclusiva, de
manera que el licenciante podra otorgar
otras licencias o utilizar por si mismo el
secreto empresarial. El licenciatario no
podra en ningun caso ceder la licencia a
terceros, ni conceder sub-licencias, salvo
que se hubiese convenido lo contrario.

Asi mismo, el licenciatario estara obligado a
adoptar las medidas necesarias para evitar
la violacion del secreto empresarial.

En caso de que se llegue a transmitir (a titulo
oneroso) un secreto empresarial o se
otorgue una licencia, el transmitente
respondera (salvo pacto en contrario) frente
al adquirente en caso de que posteriormente
se declare que el carecia de la titularidad o
de la facultad de otorgar licencia, siempre y
cuando el transmitente hubiese actuado de
mala fe (articulo 7 de la Ley 1/2019).

V.- LA DEFENSA DE LOS SECRETOS
EMPRESARIALES

Las acciones civiles

El Capitulo 1V de la Ley 1/2019 contiene un
catalogo abierto de acciones civiles para la
defensa del secreto empresarial (articulos 8
a 11 de la Ley).

En especial, frente a los actos de violacion
de un secreto empresarial podran solicitarse
judicialmente las siguientes medidas:

e Ladeclaracién de la violaciéon del secreto
empresarial.

e La cesacion o, en su caso, la prohibicion
de los actos de violacion del secreto
empresarial.

e La prohibicion de fabricar, ofrecer,
comercializar o utilizar mercancias

Procesal
Febrero 2019

infractoras o de su importacion,
exportacibn o almacenamiento con
dichos fines.

La aprehensiébn de las mercancias
infractoras, incluida la recuperacion de
las que se encuentren en el mercado, y
de los medios destinados Unicamente a
su produccion, siempre que tal
recuperacibn no  menoscabe la
proteccion del secreto comercial en
cuestion, con una de las siguientes
finalidades: su modificacion para eliminar
las caracteristicas que determinen que
las mercancias sean infractoras, o0 que
los medios estén destinados Unicamente
a su produccion, su destruccion o su
entrega a entidades benéficas.

La remocion, que comprende la entrega
al demandante de la totalidad o parte de
los documentos, objetos, materiales,
sustancias, ficheros electrénicos vy
cualesquiera otros soportes que
contengan el secreto empresarial, y, en
Su caso, su destruccién total o parcial.

La atribucion en propiedad de las
mercancias infractoras al demandante,
en cuyo caso el valor de las mercancias
entregadas podra imputarse al importe
de la indemnizacién de dafios vy
perjuicios debida, sin perjuicio de la
subsistencia de la responsabilidad del
infractor en lo que se refiere a la cuantia
indemnizatoria que exceda del referido
valor. Si el valor de las mercancias
excede del importe de la indemnizacion,
entonces el demandante debera
compensarlo a la otra parte.

La indemnizacion de dafios y perjuicios,
si ha intervenido dolo o culpa del
infractor, que sera adecuada respecto de
la lesion realmente sufrida como
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consecuencia de la violacién del secreto
empresarial.

e La publicacion o difusiébn completa o
parcial de la sentencia, que debera
preservar en todo caso la
confidencialidad del secreto empresarial.

El calculo de los dafios v perjuicios

La Ley 1/2019 pone especial atencion a la
regulacién de la indemnizacién de dafios y
perjuicios, en lo referido al modo de calculo
y a su liquidacion, en consonancia con la
regulacion que a tal efecto existe en nuestro
ordenamiento juridico en materia de
infraccion de patentes y otros derechos de
propiedad industrial.

Para el calculo de la indemnizacioén (articulo
10 de la Ley de Secretos Empresariales), se
tendrdn en cuenta los  perjuicios
econdmicos, incluido el lucro cesante, el
enriquecimiento injusto del infractor v,
cuando proceda, otros elementos que no
sean de orden econdémico, como el dafio
moral causado al titular. Se podran incluir
también los gastos de investigacion
incurridos para obtener una prueba de la
infraccién.

Con caréacter alternativo se podra fijar,
segun los casos, una cantidad alzada,
atendiendo, al menos, y entre otros
aspectos, al importe que la parte
demandada hubiese tenido que pagar al
titular del secreto empresarial por la
concesion de una licencia que le hubiera
permitido utilizarlo durante el periodo en el
que su utilizacion podria haberse prohibido.

Asi mismo, a fin de fijar la cuantia de los
dafios y perjuicios, se podra exigir la
exhibicion de los documentos del
responsable que puedan servir para aquella
finalidad, conforme al articulo 73 de la Ley
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24/2015, de 24 de julio, de Patentes (“Ley
de Patentes”), al que se remite la Ley de
Secretos Empresariales.

Asi mismo, cuando en la sentencia se fijen
las bases para la cuantificacién de los dafios
y perjuicios, la liquidacion se realizara en
fase de ejecucion conforme al
procedimiento de liquidacion de dafios y
perjuicios establecido en el articulo 712 y ss.
de la LEC.

Plazo de prescripcion de las acciones

Resulta relevante destacar que la Ley
1/2019 establece un plazo de prescripcion
de tres afios para las acciones de defensa
de los secretos empresariales, a contar
desde el momento en que el legitimado tuvo
conocimiento de la persona que realizd la
violacion (articulo 11 de la Ley 1/2019).

VI.- JURISDICCION Y OTRAS REGLAS
PROCESALES

Jurisdicciéon y competencia

La Ley de Secretos Empresariales
establece también las reglas competencia
para los litigios civiles en esta materia.

En particular, seran competentes los
Juzgados de lo Mercantil de la provincia del
domicilio del demandado o, a eleccion del
demandante, los de la provincia donde se
hubiera realizado la infraccién o se hubieran
producido sus efectos (articulo 14 de la Ley
1/20109.

Legitimacién activa y pasiva

Para el ejercicio de las acciones civiles en
defensa del secreto empresarial estaran
legitimados (articulo 13 de la Ley 1/2019) el
titular del secreto empresarial y quienes
acrediten haber obtenido una licencia
exclusiva o no exclusiva para su explotacién
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que les autorice expresamente para el
ejercicio de estas acciones.

Cuando el licenciatario no esté legitimado,
podra requerir al ftitular del secreto
empresarial (fehacientemente) para que
entable la accién correspondiente. Si tras el
reguerimiento, transcurridos tres meses, el
titular se negara a ejercitar la oportuna
accion, podra el licenciatario entablarla en
su propio nombre (con la prueba del
requerimiento previo y fehaciente al titular
del secreto). Con anterioridad al periodo
referido anteriormente (tres meses desde el
reguerimiento), el licenciatario, en caso de
necesidad, podra solicitar por si mismo las
medidas cautelares oportunas.

Tratamiento de la informacién que pueda
constituir secreto empresarial

Cuando una informacion de un secreto
empresarial haya sido aportada a un
procedimiento judicial (relativo a la violacidn
del secreto profesional o a un procedimiento
de cualquier otra clase), ninguno de los
intervinientes en el proceso, tampoco el
personal de la Administracion de justicia,
podra utilizar, ni revelar aquella informacion
confidencial, aun cuando el procedimiento
haya finalizado (articulo 15 de la Ley
1/2019).

Los Jueces y Tribunales, de oficio o a
instancia de cualquier de las partes, podran
adoptar medidas concretas para preservar
la confidencialidad de la informacion
(restringir a un nimero limitado de personas
el acceso a los archivos que contengan el
secreto empresarial y el acceso a las vistas
en las que pueda revelarse un secreto
empresarial, o0 manejar una versibn no
confidencial de la informacion entre el resto
de personas).
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Diligencias de preparacién de las
acciones de defensa de los secretos

empresariales

La Ley 1/2019 establece una serie de
diligencias para la preparacién de las
acciones de defensa de los secretos
empresariales, similares a las que se
establece en la Ley de Patentes (articulos
17 a 19 de la Ley de Secretos
Profesionales).

En este sentido, se podran solicitar al
Juzgado la practica de diligencias
consistentes en:

e La comprobacion de aquellos hechos
que resulten indispensables para
preparar la futura demanda (que se
regiran por lo dispuesto a tal efecto en la
Ley de Patentes, Capitulo I, Titulo XII).

e La adopcion de medidas de acceso a
fuentes de prueba (por el cauce de los
articulos 283 bis a) a h) y 283 bis k) de la
LEC).

e La adopcion de medidas de
aseguramiento de la prueba, conforme al
articulo 297 de la LEC.

Medidas cautelares

En relacién con la solicitud y adopcién de
medidas cautelares para la defensa de los
secretos empresariales, se aplicaran las
reglas especificas establecidas en la Ley de
Patentes y, en lo demas, la regulacién de las
medidas cautelares establecida en la LEC.

En particular (conforme al articulo 21 de la
Ley 1/2019), podran adoptarse como
medidas cautelares las siguientes:

e El cese o, en su caso, la prohibicion de
utilizar o revelar el secreto empresarial.
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e El cese o, en su caso, la prohibicion de
producir, ofrecer, comercializar o utilizar
mercancias infractoras o de importar,
exportar o0 almacenar mercancias
infractoras con tales fines.

e La retencibn y el depésito de las
mercancias infractoras.

e El embargo preventivo de bienes, para
el aseguramiento de la eventual
indemnizacion de dafios y perjuicios.

Por dltimo, la Ley 1/2019 contiene algunas
reglas especificas en lo referido a la solicitud
y otorgamiento de caucion en sede de
medidas cautelares.

En resumen, como se puede apreciar, la Ley
de Secretos Profesionales es una norma
especial, con contenido sustantivo Yy
procesal, que complementa la Ley 3/1991,
de 10 de enero, de Competencia Desleal y
la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil
(“LEC”), estableciendo unas reglas del
juego necesarias para garantizar la
competitividad fundamentada en el saber
hacer y en la informacién empresarial no
divulgada.

La norma entrar4 en vigor proximamente,
transcurridos  veinte dias desde su
publicacién en el BOE (fue publicada el
pasado 21 de febrero de 2019).
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CONTACTOS

Para mas informacion pueden ponerse en contacto con:
Ernesto Garcia-Trevijano Garnica

(+34) 91 781 35 28

ernestogtrevijano@gtavillamagna.com

Marta Plaza Gonzalez
(+34) 91 781 35 28

martaplaza@qgtavillamagna.com

Mercedes Bértolo Martin de Rosales
(+34) 91 781 35 28

mercedesbertolo@qgtavillamagna.com
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