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Las distintas creaciones que permanentemente
son concebidas y desarrolladas en los ambitos
personal, empresarial e institucional en el pais, casi
siempre pueden encontrar proteccion a través de
alguno o varios de los instrumentos de la propiedad
intelectual, ya sea aquellos vinculados con el campo
de los derechos de autor o el de la propiedad
industrial. Asi, se suele recurrir a estos instrumentos
parareconocer uobtenerlatitularidad de underecho
de exclusividad que permita explotar la creacion
segun la propia conveniencia.

En el caso de las invenciones, se suele considerar que
laspatentesconstituyenlaherramientaporexcelencia
para evitar la copiay aprovechar sus posibles ventajas,
dado gue conceden 10 afos (patentes de modelos
de utilidad) o 20 afos (patentes de invencion) de
proteccion en territorio nacional. No obstante,
existe un elemento de la propiedad intelectual que,
correctamente empleado, podria incluso llegar a
ser una alternativa mas potente y favorable para los
inventores, empresas y organizaciones en general.
Esteinstrumento estareferido al secreto empresarial.

Los secretos empresariales aun son poco conocidos
yusadosenelpais,apesarqgueporeltipodeindustrias
0 negocios que operan las empresas peruanas,
existe mucho potencial para su aprovechamiento
(por ejemplo en el rubro de bebidas, y alimentacion,
el sector de restaurantes, la industria de quimicos
para la proveeduria mineray de textiles, entre otros).

Adiferenciadelas patentes, los secretos empresariales
no seregistran, pueden perdurar por décadasy podrian
permitir la construccion de negocios muy rentables
y con solidas ventajas competitivas; pero para ello,
reguieren cumplir con un conjunto de requisitos
establecidos enla normativa.

Precisamente, con miras a difundir los beneficios del
secreto empresarial como activo intangible de valor
para la actividad innovadora, el Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la
Propiedad Intelectual (Indecopi), ha decidido publicar
la presente guia informativa, de tal manera que
se incentive un mayor entendimiento y utilizacion
de esta herramienta, en particular para el mejor
desempeno de las micro, pequefas y medianas
empresas locales (MIPYME).

Para cumplir con esta finalidad, la publicacion ha
sido dividida en cuatro capitulos. En el primero, se
aborda la parte conceptual, los alcances normativos
y las principales caracteristicas acerca de los secretos
empresariales a nivel general. En el segundo, se
detalla la relacidon entre el secreto empresarial y las
invenciones, en especifico a partir de sucomparacion
con las patentes como instrumentos de resguardo
de la propiedad industrial. El tercer capitulo trata
sobre los beneficios que brinda el uso de los secretos
empresariales para el accionar de las organizaciones.
El cuarto y ultimo capitulo ofrece una revision sobre
los considerandos y alcances vinculados con la
infraccion o violacion a los secretos empresariales en
el Peru.

Es necesario recalcar que, hoy en dia, las diversas
empresas innovadoras manejan todo tipo de
informacion confidencial para sus negocios. Parte
de esta informacion puede estar vinculada con
invenciones, es decir con nuevos productos o
procesos gue vienen desarrollando o que estaran
a punto de lanzar al mercado. Por ello, resulta
necesario e imperioso que empiecen a conocer
como se puede transformar dicha informacion
confidencial en secreto empresarial.
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SECRETOS
EMPRESARIALES:
CONCEPTOS Y
ALCANCES

I020

DEFINICION

Un secreto empresarial (también conocido como secreto industrial) es toda informacion o
conocimiento reservado o confidencial (no divulgada) que posee valor comercial para una
empresa (persona o institucion). El valor comercial implica que dicha informacion pueda ser
susceptible de uso y aprovechamiento, o para obtener ventaja competitiva, en el contexto
de alguna actividad productiva, industrial o comercial.

El secreto empresarial esta considerado como un elemento de la propiedad intelectual,
en concreto de la propiedad industrial (dado su estrecho vinculo con las empresas). Sin
embargo, a diferencia de las patentes, no se trata de un derecho de exclusividad que deba
ser concedido por alguna institucion gubernamental para que tenga validez, sino mas bien
funciona como un "monopolio de facto” que perdurara por el tiempo en que la informacion
confidencial o el secreto se mantenga a salvo.

LEGISLACION APLICABLE

En el Peru, la proteccion de los secretos empresariales se encuentra recogida y regulada por
la Decisién Andina 486, Régimen Comun sobre Propiedad Industrial, asi como por el Decreto
Legislativo 1044, Ley de Represion de la Competencia Desleal. La proteccion brindada
por estas normativas rige Unicamente para el territorio peruano. No obstante, un secreto
empresarial, por su naturaleza, constituira informacion confidencial en cualquier parte del
mundo (que cuente con regulacion en la materia), mientras ésta no haya sido divulgada.

Anivelinternacional, el secreto empresarial se encuentrareconocido enla Seccion 7 (bajo el
titulo de "Proteccion de lainformacion no divulgada”) del Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, comunmente conocido
como los ADPIC, Anexo del Convenio firmado en 1994 por el cual se crea la Organizacion
Mundial del Comercio - OMC. Este Acuerdo cuenta actualmente con 164 paises miembros,
que representan mas del 98% del flujo comercial mundial.
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Paises firmantes del ADPIC

Organizacion
Mundial
del Comercio

Condicién de Miembro

Miembro

Observadores negociando
su adhesion

Fuente: wvwwto.org

1.3.ASPECTOS QUE PUEDEN PROTEGERSE POR
SECRETO EMPRESARIAL

Las personas naturales o juridicas pueden decidirse por la proteccion mediante el secreto
empresarial, en tanto la informacion no divulgada que posean se refiera a los siguientes
aspectos:

a. La naturaleza, caracteristicas o finalidad de los productos: este tipo de informacion hace
referencia al producto como tal, es decir a:

¢ Invenciones, como un todo

¢ Ingredientes para la elaboracion de un producto

¢ Productos no anunciados (como nuevos productos que saldran al mercado?)
e Caracteristicas especificas de un producto

e Formulas de fabricacion

e Informacion sobre actividades de investigacion y desarrollo (1+D)

e Programas informaticos

e Algoritmos, procesos que se aplican en programas informaticos

e Expedientes relativos al personal

e Manuales

1 Vercaso Diet Coke de CocaCola:

https://www.cocacoladeargentina.com.ar/historias/bienestar-la-extraordinaria-historia-de-como-surgio-Diet-Coke
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CASO

Uno de los ejemplos sobre secretos empresariales mas “"conocidos” (famosos)
por las caracteristicas del producto corresponde a la formula de la Coca Cola.
El creador de esta formula es el veterano de guerra civil estadounidense Dr.
John Pemberton. Segun informao la misma compania a CNNBussines, lafamosa
receta fue creada en 1886. Se dice que sdélo un pequefio grupo de directivos
de la empresa son los Unicos con acceso a la formula, quienes deben viajar a
ciertos paises para reponer dicha formula y que, desde alli, se abastezca a todo
el mercado internacional®.

b. Métodos o procesos de produccion: esta informacion se encuentra relacionada con la
forma o modo de obtencion de los productos, es decir a:

Técnicas de fabricacion no detectables (es decir, formas de fabricacion no deducibles
por ingenieria inversa)

Componentes ocultos para la fabricacion de productos

Planes de fabricacion

Procesos, técnicas y conocimientos tradicionales de fabricacion

CASO

Sobre los métodos y procesos de produccion,
un ejemplo de secreto empresarial corresponde
al proceso para la obtencion del "Amargo de
Angostura” de la empresa Angostura Limited.
Este es un zumo concentrado fabricado con
diferentes especies botanicas, inventado por el
meédico aleman Johann Gottlieb Benjamin Siegert,
residente en Venezuela. Usualmente se utiliza en
la industria coctelera y gastrondmica. Se conoce
que unos pocos directivos tendrian acceso al
laboratorio de mezcla, medida que habria permitido
que la compania preserve el secreto de su formula

desde 18245, N —
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¢. Medios o formas de distribucion o comercializacion de productos o prestacion de servicios:
esta referida a toda informacion relacionada con el posicionamiento en el mercado de
un producto o servicio, es decir a:

e Listas declientes

e |istas de proveedores

¢ Informacion financiera

e Estrategias financieras

e Planes de comercializacion

e Planes de actividades

e Planes de exportacion

¢ Planes de negocio

e Planes de inversion

e Estrategia comercial

e Estudios de mercado

¢ Plan estrategico de publicidad y marketing

e Una marca pronta a registrarse

e Cualquier informacién que otorgue ventaja frente a los competidores, en cualquier
momento del proceso productivo.

Resumen: materia protegible por secreto empresarial

Medios o
formas de
distribucién o

comercializacién o
prestacion de

Naturaleza, servicios.
Métodos o caracteristicas
procesos de o finalidades de
produccién los productos

Elaboracion: propia

1.4.REQUISITOS PARA QUE UNA INFORMACION SE
CONSIDERE SECRETO EMPRESARIAL

Para que una informacion pueda encajar dentro de lo que se conoce como secreto
empresarial, debe cumplir necesariamente con los siguientes tres requisitos a la vez:
ser secreta, poseer valor comercial (por ser secreta) y que haya sido objeto de medidas
razonables de proteccion.
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Requisitos de la informacién para constituirse en secreto empresarial

A. Secreta <

C. Medidas
« razonables
de protecciéon

Elaboracion: propia

A.La informacién debe ser secreta

Se define como secreto? a toda "cosa que cuidadosamente se tiene reservada y oculta”.
Esta definicién no necesariamente implica que sea de acceso de una sola persona;
puede ser reservada para una o un grupo de personas gue, en estricto cumplimiento
de sus funciones, deben tener conocimiento de la informacion.

Asi, el hecho de que la informacion secreta sea comunicada y conocida por las
personas de una organizacion involucradas en su generacién o gestion (por ejemplo,
en la elaboracion de un producto, el desarrollo del plan de marketing, el manejo de la
lista de clientes, entre otros), no evidenciaria que no califique como confidencial.

Una informacién secreta no serd menos secreta de existir mas de una persona con
acceso a la misma. Lo importante sera ocultarla del personal no vinculado para su
obtenciony de actores externos, demostrando asi el interés en mantenerla enreserva
para los directos involucrados.

Toda informacion que se encuentre en el dominio publico, es decir, que
sea conocida o facilmente accesible por quienes estan en los circulos que

normalmente manejan la informacion respectiva, o que deba ser divulgada por
disposicion legal u orden judicial, no puede constituirse en secreto empresarial.

4
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B. La informacion debe poseer valor comercial

Toda informacién o conocimiento posee valor comercial si el uso de ésta, en forma
reservada, puede reportar o generar un provecho econdmico para quien la explote,
dado que supone se trata de una ventaja frente a los competidores que desconocen
dicha informacion.

Elvalordelainformacion, actual o potencial, precisamente, proviene delcaracter secreto
ydelasventajasque supondriaparaterceroselaccederalamisma,independientemente
de los recursos 0 modos como se haya generado dicha informacion.

CASO

Para consolidar una lista de clientes y de proveedores estrategicos dentro
de un rubro en particular, el gerente de la empresa XYZ ha tenido que realizar
viajes a nivel nacional e internacional con el fin de establecer contactos e
identificarlos durante un largo periodo de tiempo. Considerando que estos
cuentan con caracteristicas especificas (proveedores que brinden servicios
unicos, clientes que reporten un mayor volumen de venta, etc.), no hubiese
sido posible encontrarlos por medios digitales u otros. En este caso, la lista de
clientes y/o proveedores le genera ala compania una importante ventaja frente
a sus competidores, por lo que buscara la forma de mantener el secreto sobre
la misma. Si dicha lista fuera hecha publica, las empresas del rubro sacarian
provecho de los esfuerzos que realizo el gerente en mencion.

C.La informacion debe contar con medidas razonables de proteccion

Toda persona duefia o con acceso a informacion confidencial debe tomar las medidas
de resguardo correspondientes para mantener la reserva de dicha informacion. Las
medidas de proteccion pueden ser muy variadas y dependeran del tamano de la
empresa, la naturaleza de la informacién, el niUmero de personas que pueden tener
acceso alamisma, entre otros.

A continuacion, se presenta una lista que ejemplifica, con ciertos criterios de
clasificacion, algunas de las medidas que podria adoptar una empresa u otro actor.

1) Medidas segin formas de presentar la informacionz

i) Escrita.- generalmente se realiza a través de contratos laborales, correos
al personal involucrado o acuerdos suscritos, donde se incluyen clausulas,
disposiciones o mandatos de confidencialidad, con trabajadores, proveedores,
clientes, socios, accionistas, entre otros.
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Ejemplo de una clausula de confidencialidad®

DEBER DE RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD

EI TRABAJADOR se obliga a guardar la reserva y confidencialidad que corresponda
alas labores que desempenara en favor de LA EMPRESA y a no divulgar a terceros la
informacion que ésta le proporcione para el cumplimiento de las prestaciones a su
cargo.

Asimismo, EL TRABAJADOR, se compromete a no usar en su propio provecho ni
divulgar directo (sic) o indirectamente a terceros, dentro o fuera del centro de trabajo,
cualquier tipo de informacion confidencial o reservada de LA EMPRESA a la que
tenga acceso en el desemperio de sus labores. En caso contrario, EL TRABAJADOR
incurriraenfaltagrave, causal de despido conforme alaley, sin perjuicio de las acciones
civiles y penales que LA EMPRESA pueda iniciar en caso [de] que EL TRABAJADOR
transgreda la presente clausula.

Elimpedimento de divulgar informacion confidencial de LA EMPRESA se mantiene
aun después de haberse extinguido el Contrato de Trabajo, obligandose EL
TRABAJADOR ademas de devolver a LA EMPRESA, tan pronto ocurra el cese, todos
los documentos, informacion fisica, virtual o bienes en general de propiedad de LA
EMPRESA que le fueran entregados para el desempeno de sus labores o que haya
producido EL TRABAJADOR, sin limitacion alguna.

(.)"

i) Verbal.- se concreta en capacitaciones periddicas alos trabajadores, enreuniones

con el personal que tiene acceso a informacién reservada, en entrevistas
de trabajo, entre otros, en las que se indica claramente qué es tratado como
informacion confidencial para una organizacion. Nuevamente, no se debe suponer
que los trabajadores sobreentenderan (adivinaran) la naturaleza de la informacion.

2) Medidas segun tipo de barreras

i) Fisicas.- implica restringir el acceso fisico o presencial a donde se encuentra la

informacion valiosa o donde se elabora un determinado producto. Por ejemplo,
el ambiente donde se elabora una salsa especial para un restaurante, el archivo
donde se encuentran los estados financieros de la compania, entre otros.

La restriccion podria no aplicar para un numero limitado de personas quienes,
para tener acceso a los ambientes reservados, deberan contar con una llave, una
clave de seguridad, pasar un control de vigilancia, registrar sus datos al momento
deingresary salir de los espacios, entre otros.

5

Ver Resolucion N°0237-2019/SDC-INDECORPI folio 47



li Indecopi

CASO

Ya Kun International Pte. Ltd es un pegueno
negocio que nacio en las calles de Singapur. Este
se dedica ala venta de café, té, huevos, tostadas

y otros productos. La preparaciéon de su famosa -
mermelada que realiza a base de dulce de coco

y huevo, asi como la mezcla de diversos tipos . ®

de café para obtener aromas y sabores unicos, E

son llevados a cabo en un establecimiento de ="

acceso restringido, reservado solo para el dueno
y sus familiares directos®.

ii) Digitales.- involucra restringir el acceso a informacion por medios informaticos.
En estos casos, no basta con el hecho de contar con contrasenas para acceder
a una computadora, sino que también se deben implementar restricciones por
perfil 0 drea de trabajo. Por ejemplo, si en una empresa se viene desarrollando un
proyecto para lanzar un nuevo producto al mercado, se podria bloguear acceso
desde las computadoras a todos aquellos que laboren en areas no directamente
relacionadas con el desarrollo del citado proyecto.

Adicionalmente, sera recomendable tomar acciones de prevencion digitales o
informéaticas, para evitar el ciberespionaje por el cual se cursa un correo o mensaje
para que el receptor pueda abrir un enlace que hara que un programa maligno
invada la red de la empresay sustraiga informacion valiosa.

3) Medidas segtin el momento en que se emplean

i) Preventivas.- se hace conveniente informar a los nuevos trabajadores de la
empresa acercade la existenciainformacion confidencial y de sudeber dereserva.
Estas medidas se deben plasmar por escrito, conforme parrafos anteriores.

i) De mantenimiento.- se deben realizar con charlas de concientizacion en forma
periddica (dejando constancia por escrito de la participacion de los asistentes),
correos generales sobre el deber de reserva de los trabajadores al momento de
enviar comunicacion electronicas, cartas o difusion en redes sociales.

iii) Posteriores.- culminada la relacion laboral con un trabajador, serd apropiado
tener una entrevista final con el mismo reiterar los compromisos de reserva que
asumio en su oportunidad, obtener retroalimentacion para mejorar politicas de
confidencialidad, entre otros fines.

6
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4) Medidas segtn la forma de vigilancia

i) Personal.- una medida razonable de proteccion podréa ser designar a una persona,
0 un grupo de personas, que vele en forma permanente por el resguardo de la
informacion.

Por ejemplo, en un laboratorio donde se comparten espacios para realizar
multiples pruebas para diversos clientes (a los cuales éstos poseen acceso
para supervisar el avance del trabajo que encargan), seria conveniente que un
miembro del staff del laboratorio pueda velar por el resguardo de informacion
en espacios compartidos. De esta manera, se lograra mantener el secreto de los
distintos clientes de la empresa, de modo tal que si se diera la visita de un cliente,
la informacién de los demds se encontrard asegurada; de lo contrario, podria
entenderse que la informacion en dicha compania no mantiene el caracter de
confidencial.

i) Digital.- esta medida resulta un poco mas sensible, dado que se debe respetar
el derecho a la intimidad personal, asi como al secreto e inviolabilidad de
las comunicaciones. No obstante, se pueden tomar acciones para ejercer
supervision de la informacion gque haya podido ser enviada desde las cuentas
informaticas de la empresa, o desde dispositivos que la empresa otorga para el
regular desenvolvimiento de las funciones de un trabajador.

Si el poseedor de informacion o conocimiento confidencial no implementase

medidas de seguridad o no pudiese acreditar que las haya ejecutado, se
considerara que no existe un secreto empresarial protegible.
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Recomendaciones para mantener un secreto empresarial

=3

*
A~
O %

1. Planea
e Elabora una politica general para el tratamiento y proteccion de los secretos
empresariales para tu organizacion (incluyendo objetivos, medidas y mecanismos
para asegurar la confidencialidad, obligaciones de los trabajadores, responsabilidades,
procedimiento ante divulgacion, entre otros).
¢ | apolitica puede mejorarse constantemente en funcion a la experiencia y diversas
situaciones que experimente la empresa.

@

2. Identifica
¢ Reconoce la informacién que sea valiosa para la empresa (revisar apartado 1.3)
* Realiza unregistro o inventario de lo que deseas mantener como secreto
empresarial. Puedes clasificar la informacion de acuerdo con un rango de valor para
conocer el grado de importancia de cada una para la organizacion.

3. Asigha y ejecuta
¢ Asigna las medidas de proteccién especificas para cada rango de valor de los
secretos identificados dentro de la organizacion.
* Pon en practica las disposiciones de la politica general y las medidas de proteccion
asignadas.

*

>

4. Informa
¢ Difunde las politicas de secretos empresariales a nivel de la compania.
¢ Haz de conocimiento del personal la existencia de los secretos de laempresa (no
necesariamente del contenido de los mismos), las obligaciones y responsabilidades
(tanto para quienes trabajen en relacion directa con el secreto y para los que no), asi
como las consecuencias de incumplimiento de las politicas.

5. Monitorea
* Lleva a cabo seguimiento y monitoreo al efectivo cumplimiento de las politicas sobre
secretos empresariales por parte de todos los trabajadores de la organizacion.
e En caso de incumplimiento, pon en marcha las disposiciones correctivas del caso.

Elaboracion: propia
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1.5. ASPECTOS NO CONTEMPLADOS COMO SECRETO

I.G.

I .7.

EMPRESARIAL

No se puede considerar como secreto empresarial, informacion o conocimientos que no
comprendan los atributos sefialados en la seccion 1.3. Ademas, de acuerdo con la Decision
Andina 486, no constituye secreto empresarial la informacion que deba ser divulgada por
disposicion legal o por orden judicial. Esto se produce por ejemplo, en el ambito de las
patentes, en donde por mandato normativo se debe publicar la solicitud de proteccion,
obteniendo asi la calidad de informacion de acceso publico.

TIEMPO DE PROTECCION DE UN SECRETO
EMPRESARIAL

La proteccion de un secreto empresarial va a perdurar por el tiempo en que se pueda
cumplir con los requisitos mencionados en la seccion 1.4. Asi, por ejemplo, el secreto de la
composiciony fabricacion de la Coca-Cola posee hasta hoy méas de 130 afos enla absoluta
confidencialidad; si bien se han elaborado bebidas similares, tanto en aroma, color u otras
caracteristicas, al final el sabor de esta bebida resulta unico en el mercado.

De esta manera, un secreto empresarial dejara de estar protegido cuando alguno de los
siguientes supuestos se presente:

¢ Que lainformacion ya no sea o no pueda ser considerada como secreta;

¢ Que lainformacion haya perdido su valor comercial; o,

¢ Que no se mantengan las medidas razonables de proteccién de la informacion que
comprende el secreto.

SECRETO EMPRESARIAL: ¢ SE REGISTRA?

No existe tramite para registrar un secreto empresarial. Ello debido a que, por su condicion
de informacion confidencial, no podria ser divulgada a nadie, ni siquiera a personal de las
oficinas de propiedad intelectual u otros.

No obstante, los titulares pueden optar, si asi lo consideran necesario, por realizar un
deposito del secreto empresarial en una notaria, en un sobre cerrado y lacrado. Ello resulta
Unicamente facultativo, pudiendo ser considerado como una medida de proteccion o
resguardo adicional alas ya comentadas, dado que podria servir para comprobar la fecha de
existencia del secreto empresarial frente a algiin caso de infraccion.
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CASO

El restaurante “La Panka" realizd una denuncia por violacion de secreto
empresarial ante el Indecopi, y argumentd gue contaba con un secreto
empresarial sobre sus recetas y know how’, gracias a un Acta de Depodsito
Notarial entregada a la Direccion de Invenciones y Nuevas Tecnologias del
Indecopi. Sin embargo, la Comision de Fiscalizacion de la Competencia Desleal
(CCD) del Indecopi desestimo este argumento observando que el depodsito
notarial, per se, no implica que se reconozca que una determinada informacion
constituye efectivamente un secreto empresarial; ademas, que la empresa no
habria implementado las medidas de seguridad adecuadas para mantener el
secreto del know how, como contratos de confidencialidad?®.

LA
ANKA

~-— BRASAS —-
PERUANAS

——

7  Entiéndase el know how como el conjunto de conocimientos técnicos, cientificos, administrativos, entre otros, tanto secretos
como publicos, que haya desarrollado el emprendedor, organizacién o empresa mediante la experiencia, inversién o por el
transcurso del tiempo en su actividad econdmica. No toda informacion contenida en el know how sera considerada como un
secreto empresarial. Asi por ejemplo, la forma de atencion, la ambientacion del local, la marca, el lema comercial, entre otros,
que forman parte del know how no podrian ser considerados como secretos (otros aspectos si, como por ejemplo, la receta
para cocinar o aderezar la comida).

8 Resolucion N°002-2018/CCD-INDECOPI de fecha 16 de enero de 2018.
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INVENTOS Y

SECRETOS

EMPRESARIALES

IL.1. INVENCIONES

Una invencion o invento es una solucion técnica a un problema o necesidad identificado en
cualquier campo, sector o ambito de la vida. Dicho de otro modo, es la aplicacion o puesta
en practica de una idea para solucionar un problema en particular.

Comottal, lasinvenciones surgendelacreatividad y conocimientos que poseenlas personas.
Por ello, comprenden un conjunto de informacion sensible y relevante para su desarrollo:
pasos, formas de ejecucion, componentes, caracteristicas, entre otros.

11.2. PROTECCION DE INVENCIONES POR PATENTES

L)
w (] -

Registro de la Propiedad Industrial

Las personas naturales ojuridicas que poseen uninvento, en sugran mayoria
buscan protegerlo para obtener beneficios o rentabilizar los recursos que
destinaron para su desarrollo (tiempo, esfuerzo, dinero, otros). Asi, por lo
general, se suele pensar o recurrir a las patentes como el instrumento de
resguardo por excelencia de las invenciones.

La patente es un titulo de propiedad que otorga el Estado (Indecopi en el caso
del Peru), previo tramite, andlisis y examen, para que una persona, empresa u
organizacion explote de forma exclusiva uninvento, dentro de un determinado
territorio y por un plazo definido no renovable (20 afos para patentes de
invenciéony 10 afios para patentes de modelos de utilidad).

A cambio de esta exclusividad, el solicitante de la patente debe describir, con
claridad y detalle, la invencion en un documento (conocido como documento
técnico), para que este sea de acceso publico, contribuyendo asi con el
incremento del acervo de conocimientos de la sociedad.

Una vez que el tiempo de proteccion de la patente concluye, sealos 10 0 20
anos, el invento pasara a dominio publico; es decir, sera de libre uso (copia,
fabricacion, comercializacion) dentro del territorio donde estuvo protegido.
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11.3. SECRETO EMPRESARIAL COMO ALTERNATIVA

A LAS PATENTES

El secreto empresarial representa una opcion real frente a las patentes para proteger las
invenciones y, de esta manera, evitar que terceras personas puedan tener acceso a la
informacion que estas comprenden y a sus potenciales beneficios.

Asi, para que un invento pueda ser protegido bajo la modalidad de secreto empresarial debe
cumplir necesariamente con los requisitos ya sefalados en la seccion 1.4: mantenerse en
secreto, con valor comercial y que haya sido objeto de medidas razonables de proteccion.

Los inventos, por si mismos poseen uno de los citados requisitos como parte intrinseca
de su caracteristica. Toda invencion, de cumplir con el requisito de novedad, implica que
estara brindando una nueva o distinta solucién a un problema (técnico) en particular, lo
gue para una empresa u organizacion significara poseer una ventaja estratégica frente
a los productos de sus competidores; en otras palabras, el invento representara un valor
econdomico en el mercado.

Portanto, elinteréspormanteneruninventocomo secretoempresarial se estarafocalizando
principalmente en el resguardo y confidencialidad de toda la informacion relacionada con
su desarrollo, desde el momento mismo de la creacion; ademas de la implementacion de
todas las medidas razonables de proteccion como se considere conveniente.

Por lo general, el requisito mas dificil de cumplir en una invencién para que sea un secreto
empresarial serd precisamente el de mantener el secreto de la informacién a salvo. Ello
debido a que, por su naturaleza (y a diferencia, por ejemplo, de una base de datos o de un
plan de negocios), uninvento se suele crear para ser comercializado. En elmomento en que
este llegue al mercado, cualquier persona tendra acceso al mismo vy, por lo tanto, podria
aplicar ingenieria inversa o investigacion para deducir de forma legitima los componentes,
elementos o formas de desarrollo de la invencion (es decir, la informacion de la misma)®. En
elmomento en que elinvento sea descifrado de esta manera, habra terminado su condicién
de secreto empresarial.

Por ello, los secretos empresariales relacionados a invenciones suelen estar vinculados a
nuevos procesos o composiciones (relativos al sector de alimentos, de procedimientos
quimicos, entre otros) y no a productos en si, dado que estos Ultimos podrian llegar a ser
facilmente analizados y comprendidos. Para todos los casos de inventos en los que no
aplique la figura de secreto empresarial, la patente sera la mejor opcion, dado que brindara
10 0 20 anos de derechos de exclusividad.

9 Uninvento que sea creado por una empresa, por ejemplo, para ser utilizado dentro de su propio proceso productivo, tendra
mayores posibilidades de mantenerse como secreto empresarial, debido a que la informacion de la invencion no sera de
acceso publico.
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Il.4. ;PATENTE O SECRETO EMPRESARIAL?:
EL DILEMA

Toda persona, empresa u organizacion que invente un nuevo producto, procedimiento,
composicion u otro desarrollo similar, y que aspire a protegerlo, necesariamente deberia
elegir entre patentar dicha creacion o mantenerla siempre en reserva bajo la figura de
secreto empresarial. Si bien a primera impresién, serfa mas conveniente o ventajoso
mantener una invencidon como secreto empresarial, no siempre sera posible debido a los
requisitos que ésta debe de cumplir.

Por lo tanto, cada interesado debe evaluar las diferencias entre un secreto empresarial
y una patente, las ventajas y desventajas de las mismas vy, finalmente, estimar si pudiese
acogerse a alguna de estas.

A. Diferencias entre el secreto empresarial y la patente

1)

2)

3)

4)

Objeto de proteccion: una patente protegera exclusivamente las caracteristicas
técnicas de un invento, sea éste un proceso, procedimiento o un producto; en
cambio, el secreto empresarial protegera la informacion no divulgada relativa, no
so6lo a unainvencion, sino a todo tipo de activos de valor para una organizacion.

Requisitos de cumplimiento: |os requisitos que deben cumplir una patente y un
secreto empresarial (ya indicados en secciones anteriores), son distintos entre si.
Véase el caso, por ejemplo, de una empresa que haya desarrollado un proceso que
acelera la coccion de los alimentos gracias al cual ahorra tiempo y obtiene mayores
ganancias. Este proceso podria ser novedoso y contar con ventaja técnica (invento
patentable) y, a su vez, (1) ser secreto (sélo de conocimiento de la empresa), (2)
objeto de medidas de seguridad (por existir contratos de confidencialidad de los
trabajadores que lo conocen, entre otros) y (3) tener valor comercial (al representar
una ventaja competitiva dado que ahorra costos y, por tanto, incrementa las
ganancias). En resumen, el proceso de coccidn, podria ser patentado o protegido
como secreto empresarial.

Tiempo de proteccion: el secreto empresarial cuenta con un tiempo de proteccién
indefinido, sujeto a que se mantengan vigente las condiciones establecidas en 1.4.
Para el caso de una patente de invencion la proteccion es de 20 anos y en el caso de
un modelo de utilidad es de 10 afios, sin posibilidad de extender mas estos plazos.

Registro y ambito de proteccion: siempre que el secreto empresarial cumpla
con los requisitos mencionados en la seccion 1.4. se entendera que ya cuenta con
proteccion sin que medie registro alguno. Por manejarse criterios estandar a nivel
internacional, se entendera que esta proteccion tendria alcance a nivel mundial. De
otro lado, uninvento para ser patentado debera pasar por un tramite de registro, con
una duracion variable de 12 a 48 meses (dependiendo de la modalidad de patente,
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GUIA PRACTICA PARA LA PROTECCION MEDIANTE SECRETOS EMPRESARIALES

o de si se hace uso de algun programa de aceleracion de patente o del pais donde
se solicite la patente), y la proteccién que obtenga sera Unicamente valida en el pais
donde fue otorgado, entendiéndose que es de libre uso en el resto de paises.

5) Divulgacién: un secreto empresarial mantendra oculto aquella informacion valiosa
de una invencion para la empresa (por el tiempo mas largo posible). Por su parte, si
se recurre a las patentes, los detalles de la invencion seran publicados (divulgados)
antes de que se conceda el titulo de patente. Como se ha sefalado anteriormente,
esto Ultimo sirve para que la sociedad se beneficie con la informacion del invento,
pero de concederse la patente el titular igual ejercera los derechos de exclusividad
por el tiempo que dure la proteccion.

Cuadro resumen: Patentes vs Secretos Empresariales

Alcances Secreto Empresarial Patentes
. Informacion reservada de inventos
¢Qué protege? Inventos (procesos o productos)
(procesos o productos)
1. Secreto 1. Novedad
Requisitos 2. Con valor comercial 2. Nivel Inventivo y Aplicacion
3. Medidas de seguridad razonables industrial, o Ventaja técnica
Tiempo de proteccion Indefinido (mientras se mantenga 20 afos (patentes de invencion) y
P P en reserva el secreto). 10 afios (modelos de utilidad)
cSeregistra? No Si
Alcance Mundial Territorial
Duracion del tramite No requiere registro De 12 a 48 meses
¢Cae ?n fiomumo Si, sélo cuando el secreto ha sido Si, concluido el tiempo de
publico? " -
revelado de forma legitima proteccion de la patente
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B. Ventajas y desventajas del secreto empresarial

El secreto empresarial y las patentes son herramientas que la propiedad industrial ofrece
a las personas, empresas u organizaciones, para proteger el esfuerzo que realiza cada una
de estas, en su labor diaria por lograr nuevas creaciones, investigaciones, inversiones en
el desarrollo de tecnologias, entre otros. Cada una de estas modalidades de proteccion
presenta no solo distintas implicancias y caracteristicas, sino también ventajas vy
desventajas que deben ser analizadas para contribuir a decidir cual es la mas conveniente
para los propdsitos que se establecen.

Para el caso de la presente guia, se presentaran las ventajas y desventajas en el uso de los
secretos empresariales como instrumento para resguardar las invenciones.

Ventajas del secreto empresarial

e No requiere de registro previo, lo que supone un ahorro en tiempo y dinero para su
titular.

e La proteccion es inmediata, siempre y cuando se cumpla con los requisitos ya
indicados establecidos por normativa.

e | aproteccion posee un alcance internacional.

e | a proteccion puede durar décadas o siglos, siempre y cuando se mantenga
vigente la confidencialidad de la informacién (producto de las medidas de
proteccion que se implementen).

e | aproteccion como secreto empresarial se extiende no solo a invenciones, sino
a todo tipo de informacion que pueda ser valiosa para una organizacién (por
ejemplo, un ingrediente secreto o receta de cocina, técnicas de produccion,
planes o documentos estratégicos o comerciales de la empresa, algoritmos de
programas de computacion, entre otros)

Desventajas del secreto empresarial

Si bien no existen gastos de registro, las medidas de proteccién que se deben
implementar bien podrian generar gastos considerables. Por ejemplo, construir un
ambiente aislado para mantener en reserva el secreto empresarial, implementar
un software para restringir accesos mediante contrasenas, entre otros.

Side alguna forma el secreto llegaré a divulgarse, perdera proteccion y no podria
revertirse dicha situacion; es decir, no podria volverse nuevamente secreto.

Si un competidor descifra el secreto empresarial por medios legitimos (por
ejemplo, mediante el empleo de ingenieria inversa) y lo reproduce, el titular del
secreto no podra actuar en contra de su competidor.

Encasose presente unadenunciaporinfraccion (competenciadesleal), el Indecopi
recién evaluara si la invencion califica como secreto empresarial, a comparacion
de una patente cuya viabilidad se analiza antes de ser otorgada.
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C. Analisis sugerido para optar por el secreto empresarial o una patente

No siempre una patente sera la alternativa mas conveniente para proteger todo tipo de
invento. Ello debido a que alguna de las caracteristicas que posee este sistema, podria
no ser la mas apropiada para los objetivos y/o intereses de un inventor, una empresa o
una institucion en general. Por tanto, se vuelve fundamental contrastar cuidadosamente
los pros y contras de ambas alternativas, y realizar un analisis de los posibles escenarios
antes de presentar una solicitud de patente o conservar lainformacion del invento como un
secreto empresarial.

Uno de los factores mas relevantes al momento de realizar esta evaluacion serd la ventaja
comercial y competitiva que pueda obtener la organizacion a partir del activo de propiedad
intelectual que se genere; es decir, aquel que brinde mayores beneficios a partir de su uso
comercial. De esta manera, conservar el invento como secreto empresarial o solicitar el
registro de una patente debe ser siempre una decisién comercial (0 econdmica).

En la siguiente representacion grafica se sugiere una ruta de anélisis con preguntas que
todointeresado en comparar la proteccion de patente versus la de un secreto empresarial,
debe realizarse para la mejor toma de decision.
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¢Tengo un Debo evaluar si cabe la
invento patentable? proteccion por Secreto Empresarial
Si
si ¢Tendré necesidad NO

de divulgarlo? (1)

si éMiinvento es NO No ¢Estaré dispuesto a dar si
facilmente aconocer mi invencion?
descifrable?(2) (3)
Debo considerar ¢Cuento con la Debo considerar
patentar mi invento capacidad patentar mi invento

para implementar y/o

1 mantener las medidas
de seguridad para
preservar el secreto?
(4)

¢Considero que el valor

que obtendré Debo reevaluar la
NO con el secreto divulgacion a
empresarial cambio de obtener
supera el valor una patente

de una patente? (5)

Debo considerar
la proteccién por
Secreto
Empresarial

(1) Ya sea porque miinvento es el producto final o forma parte del producto final que comercializaré (y por tanto estara expuesto)
o porque lo expondré en una feria, publicacién, entre otros.

(2) Ya sea por analisis o ingenieria inversa que realice un tercero que quiera averiguar de qué trata miinvencion
(3) Ya sea porgue requiero o deseo obtener el titulo de propiedad, reconocimiento académico/social, otros.

(4) La capacidad se refiere a la disposicion de recursos (econdmicos, profesionales o materiales) que me permitan asegurar las
medidas de seguridad: elaboracion contratos de confidencialidad, softwares de seguridad, ambientes seguros, entre otros.

(5) El valor se refiere a la percepcion o estimacion del beneficio o utilidad que me ofrecen ambas alternativas, ya sea monetario,
reputacional, social, comercial, entre otros.

Elaboracion: Propia
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il

BENEFICIOS

DE LOS
SECRETOS
EMPRESARIALES

Con el avance tecnoldgico y la constante necesidad de innovacion, muchas veces también
por exigencias o requerimientos de los stakeholders (consumidores, socios, competidores
y el entorno en general), las compafias y organizaciones se ven motivadas a mejorar en
cuanto a sus propios procesos productivos, a la creacion y desarrollo de nuevos productos,
a plantear mejores formas de comercializacién, a desplegar estrategias de publicidad o
marketing mas eficientes, entre otros aspectos; todas estas mejoras generan un profundo
impacto nacional, e internacional, dando como resultado un mercado muy dinamico y
competitivo.

En este escenario, el secreto empresarial otorga a los emprendedores, empresas
y organizaciones en general un numero considerable de beneficios que deben ser
reconocidos, entendidos vy utilizados como herramientas estratégicas que brindan valor
para los distintos negocios. A continuacion se hace un breve recuento acerca de los aportes
qgue puede proveer esta modalidad de proteccion.

1. Incremento en el valor de una organizacion: muchas empresas se embarcan en
procesos de invencion que van a querer proteger con el objeto de sumarlos a los activos
de la organizacion y, de esta manera, aumentar su valor en el mercado. Precisamente,
el secreto empresarial constituye un activo intangible, es decir un activo que no se
percibe de forma fisica; como tal, estard en capacidad de monetizarse (valorizarse) y
ser incluido como parte del patrimonio de la compania. Asi, la empresa que posea un
secreto podra ver incrementado el precio de sus acciones en bolsa o elevar la tasacion
comercial de la compania para una futura venta.

2. Consolidacion de una posicion de dominio en el mercado: al impedir que terceros
accedan al secreto empresarial de una compania, esta gozara de la exclusividad de
una invencion (sea un producto, proceso o composicion). Este hecho permitira que la
organizacion posea una ventaja competitiva (frente a otras empresas) en el rubro vy,
por tanto, ejerza una posicion de dominio, estableciendo barreras de acceso mucho
mas complejas en contra de potenciales imitadores de la invencion o de productos
sustitutos.
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3.

CASO

Alphabet Inc. es una empresa multinacional estadounidense cuya principal
compania subsidiaria es Google LLC. Ademas de los productos o servicios
relacionados con internet y dispositivos tecnoldgicos, cuenta con un secreto
empresarial con una antigliedad de mas de 22 anos, el cual se trata del
algoritmo de su motor de busqueda, lo que convierte a Google LLC, hoy en
dia, en el principal buscador a nivel internacional.

Google

Fuente: www.google.com.pe

Favorecimiento de nexos con socios estratégicos: una invencion protegida como
secreto empresarial y con elevado potencial de mercado representa un activo
'seductor’ frente a posibles socios que puedan inyectar capital a una empresa o para
la construccion de alianzas estratégicas que aumenten el valor de la invencion, tanto
como las oportunidades para su éxito comercial. Es a través de estos socios que el
poseedor de un secreto, incluso podria llevar su invencion a otro pais que de manera
individual le resulte casi inaccesible (por costos, tamafo, entre otros), en donde el
secreto también gozara de proteccion.

4. Aumento de Ila rentabilidad empresarial: una empresa que posea un secreto

5.

o

empresarial, gozara del "monopolio” del producto o procedimiento asociado a dicho
secreto mientras este mantenga su confidencialidad. Asi, al ser la Unica compania
con capacidad para su desarrollo y comercializacion, ello permitira obtener mayores
ganancias gracias a un mejor control del mercado.

Consolidacion de laimagen de unaempresa: cn muchos casos|os socios estratégicos,
accionistas o inversionistas, en algunos paises mas que en otros, consideran a las
carteras de propiedad intelectual (incluyendo el secreto empresarial), como un reflejo
de la reputacion y nivel de capacidad tecnologica y de innovacion de una empresa. Es
por ello que algunas companias, lejos de esconder sus activos intangibles, difunden
publicamente sus patentes a fin de transmitir unaimagen de liderazgo.

Capacidad para licenciar o ceder el secreto: |a organizacion duefa de un secreto
empresarial puede licenciar o ceder la informacion confidencial a otra organizacion
O persona para su explotacion, a cambio de un pago o beneficio, tal como podria
suceder con la venta o licenciamiento de una patente. Esta cesion o licencia bien
podria concretarse enlazada con la transferencia de otros bienes o servicios de la
compafia (que no necesariamente sean secretos empresariales), como es el caso
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de las denominadas franquicias, consideradas como contratos que engloban know
how de las empresas. Esto implica desde la licencia o cesion de un marca, asistencia
tecnica, clausulas de exclusividad territorial, canales de distribucion, aprovisionamiento
de suministro, publicidad, entre otros y la transferencia de los secretos empresariales
(recetas, técnicas de preparacion, lista de proveedores, plan de marketing, entre otro);
es decir, toda aquella informacién resultado de la experiencia, innovacién e inversiéon
que configura un valor acreditado por el franquiciante (el que da la franquicia) a favor del
franquiciado (el que adquiere la franquicia).

CASO

La cadena de comida rapida Kentucky Fried
Chicken - KFC es conocida por la receta
secreta de su pollo frito y, actualmente,
su franquicia se ha extendido a nivel
internacional. En el 2016, supuestamente
se habrian rebelado los 11 ingredientes
de esta receta secreta, aunque, la
empresa negd que se haya tratado de la
receta original para no perder el valor que
representa dicho secreto?.

7. Aumento del poder de negociacion: ¢l poseedor de un secreto empresarial se

encuentra en una posicidon mas ventajosa en comparacion con aquel competidor u
organizacion que desconoce el secreto (sea un invento, un plan de comercializacion,
la receta de una bebida, el método o proceso de produccién, un software, entre otros).
Por ello, el primero sera quien tendra el mayor poder durante la negociacion de los
alcances de un contrato. Este mejor capacidad de negociacion se tornara mas evidente
con el tiempo, ya que el prestigio o reputacion se ira consolidando con el paso de los
anos, ya que el secreto empresarial no cuenta con una fecha cierta de vencimiento.

8. Generacion de mayor interés de los consumidores: en caso el producto vinculado

con un secreto empresarial pueda ser apreciado, reconocido o degustado de alguna
forma por el consumidor, este Ultimo asociara la calidad del secreto con la empresa
que lo posee, otorgandole un valor competitivo que otros competidores no contaran.
Esto significara una mejor posicion en el mercado debido a las preferencias del publico
consumidor.

10

Imagen obtenida en https:/www.grubstreet.com/2015/11/kfc-home-delivery.html
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I1l.1. SECRETO EMPRESARIAL Y LAS MICRO

Y PEQUENAS EMPRESAS

Se entiende como micro y pequefia empresa'’ (MYPE) a aquella unidad econdmica
constituida por una persona natural o juridica (empresa), bajo cualquier forma de
organizacion con ventas anuales que no superan los 1700 UIT* (Unidad Impositiva
Tributaria), aproximadamente S/. 7,310,000.00, con hasta 100 trabajadores, dedicadas a
desarrollar actividades de extraccion, transformacion, produccion, comercializacion de
bienes o prestacion de servicios

Por lo general, el interés de una MYPE sera obtener ganancias suficientes como para
subsistir, rentabilizar y reinvertir en laempresay, asi, ir construyendo un negocio mas solido,
con mayores activos, con mayor presencia en el mercado, con proyeccion de crecimiento,
entre otros. Para una MYPE, sera crucial ir alcanzando lo indicado en el menor tiempo
posible, debido a que requiere agilidad y eficiencia en el manejo de los escasos o limitados
recursos generales que puede poseer (capital, empleados, maquinaria, entre otros), lo cual
la pone en desventaja frente a empresas de mayor envergadura.

En tal sentido, en caso una MYPE haya desarrollado un invento (un nuevo producto,
procedimiento, composicién u otra creacidon similar), ésta podria verse desalentada a
solicitar la proteccion por medio de una patente, debido al tiempo de tramitacion que ello
implica (de 2 a 4 afos), o por las tasas de pago que involucra el procedimiento de solicitud
respectivo. En este escenario, una opcion muy relevante y necesaria de evaluar o considerar
por todo emprendedor es la del secreto empresarial (en la medida que ello sea posible), ya
que la proteccién sera inmediata, potencialmente menos onerosa y tan efectiva como la
alternativa de una patente.

De esta manera, ademas de lo ya mencionado a lo largo de la presente seccion, una MYPE
contaréa con los siguientes beneficios que puede aprovechar en relacion con los secretos
empresariales:

a. Ahorro en tiempo y costos de registro: la MYPE que cuenta con un invento y opte por
el secreto empresarial (porque las condiciones del invento asi lo permite) no debera
realizar pago alguno ni esperar un tramite de 2 o 4 anos para contar con la proteccion.
Pero, para ello, debera mantener la invencion siempre en reserva.

Este ahorro en tiempo y dinero podréa ser un factor importante sobre todo cuando se
trate de nuevos emprendimientos que necesitan una rapida proteccion para el inicio de
SuUs operaciones.

b. Facilidad en medidas de seguridad: no es |0 mismo implementar medidas de seguridad
en una compafnia en la que potencialmente 100 trabajadores puedan tener acceso al
secreto empresarial, que otra enla que solo el dueioy sus familiares sonlos que pueden
contar con dicho acceso.

11 Decreto Supremo N°007-2008-TR
12 Decreto Supremo N° 380-2019-EF. Para el afio 2020 el valor de la UIT asciende a S/. 4,300.00
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Enlas MYPE, muchas veces, lainformacion de un secreto podra ser manejada por una o
dos personas, o podra gestionarse desde un ambiente separado, al cual solo el duefio de
negocio o ciertos familiares ligados a la empresa tengan acceso; por ejemplo, la cocina
donde se prepara los aderezos de los platos de un restaurante (receta secreta de la
familia). Por lo tanto, el emprendedor no tendria que invertir mucho para mantener en
reserva la informacion confidencial de la invencién o creacion realizada.

Sibienparauna MYPE podriasermassencillomantenerenreservaelsecretoempresarial,
siempre sera necesario que se tomen todas las medidas posibles para conservar dicha
privacidad por el mayor tiempo posible. Asi, por ejemplo, no deberan faltar los contratos
laborales con clausulas de confidencialidad, entre otros.
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V.

VIOLACION DEL
SECRETO
EMPRESARIAL

El secreto empresarial, sea que contenga informacion de un invento o de otra indole, se
encuentra protegido a nivel nacional e internacional. Son cientos y miles de empresas en
todo elmundo las que optan por mantener enreserva aguellas invenciones o creaciones en
general, como algoritmos, recetas, procesos, procedimientos, entre otros, que consideran
le agregaran valor a la organizacion. Este es el caso de las mas conocidas como Coca-Cola,
Google, McDonald's y muchas otras mas.

No obstante, aunque una invencion pueda encontrarse protegida a traves del secreto
empresarial, siempre existira la posibilidad que alguna parte interesada quiera sobrepasar
los limites legales y busque acceder a dicho secreto, a toda costa, para su propio
aprovechamiento.

Este es el caso, por ejemplo, de dos ex trabajadores de la compania italiana Ferrari, quienes
infringieron su deber de confidencialidad y revelaron secretos empresariales a la empresa
competidora Toyota, en aguel momento su nueva empleadora, violando asi la reserva de
informacion que debian preservar. Por este motivo fueron condenados por un tribunal de
Modena en Italia.

Fuente de la imagen: www.ferraricom


http://www.ferrari.com

IV.1.

IV.2.
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Asi, en el caso que el poseedor de un secreto empresarial tuviera que afrontar un escenario
como el que atraveso Ferrari, sera conveniente detallar algunos alcances, de manera
general, de lo que implica una denuncia por violacion del secreto empresarial en el Peru.

Antes de ahondar en el tema, es importante sefalar que, si bien, en la presente guia se ha
hecho mencion a que los inventos pueden ser protegidos por medio de una patente o un
secreto empresarial, estos dos instrumentos toman caminos diferentes enlo que respecta
ahacer valer sus derechos frente terceros en el supuesto de infraccién (patente) o violacion
(secretos) de tales derechos.

Para el caso de patentes, solo se puede iniciar una denuncia por infraccion siempre y
cuando una patente haya sido otorgada; en el periodo en que se esté tramitando una
solicitud de patente, no sera posible presentar denuncia alguna (aunque si se pueden tomar
ciertas medidas para comunicary tratar de desincentivar la copia de un invento en camino a
patentarse). Para mas informacion se podra consultar la "Guia para presentar denuncias por
infraccion de patentes y disefios en el Per’"*>.

En el caso del secreto empresarial, gracias a que éste no requiere registro de por medio, la
denuncia ante una situacion de violacion en la confidencialidad de informacién puede ser
presentada de manera inmediata. En las siguientes subsecciones se presentan y brindan
detalles de algunas consideraciones al respecto.

¢QUE SE CONSIDERA UNA CONDUCTA QUE VIOLA
UN SECRETO EMPRESARIAL?

Dentro del contexto de la proteccion del secreto empresarial, se consideran a todos
aquellos actos realizados en el ambito empresarial que son contrarios a los usos y practicas
honestas y que estén destinados a vulnerar el derecho del poseedor del secreto, mediante
su divulgacion, adquisicion o uso.

¢CUAL ES EL AREA DEL INDECOPI COMPETENTE
PARA RESOLVER CASOS SOBRE VIOLACION DE
SECRETOS EMPRESARIALES?

El area competente es la Comision de Fiscalizacion de la Competencia Desleal, la cual
resuelve los casos en los que no se respetan las buenas practicas empresariales; es
decir, todo acto contrario a los usos o practicas honestas, entre las que se encuentran,
precisamente, aquellos actos que violan el secreto empresarial.

Para efectos de una denuncia administrativa, la norma aplicable sera el Decreto Legislativo
N°1044 Ley de Represion de la Competencia Desleal, en cuyo texto, en el articulo 13 se
establece como actos de competencia desleal la violacion de secretos empresariales.

13 https:/bit.ly/36BXZSJ
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IV.3.

IV.4.

Si bien el secreto empresarial se considera un elemento que forma parte de la propiedad
industrial, los actos que violen dicho secreto constituiran actos de competencia desleal,
conforme lo dispuesto en la Decision 486'“. Por ello, toda denuncia debe ser presentada
ante la Comision de Fiscalizacion de Competencia Desleal y no a las direcciones de
propiedad industrial del Indecopi (como la Comision de Signos Distintivos o la Comision de
Invenciones y Nuevas Tecnologias).

¢CUANTO TIEMPO POSEE EL TITULAR DEL
SECRETO PARA PRESENTAR UNA DENUNCIA?

Segun la Ley de Represion de Competencia Desleal, el titular de un secreto empresarial
cuenta hasta con 5 afos, de ejecutado el ultimo acto imputado como infractor, para
interponer una denuncia, y el tiempo maximo de tramitacion es de 205 dias habiles. Para
mayor detalle sobre requisitos formales, se debera revisar el TUPA'® sobre denuncias en
competencia desleal.

(CUALES SON LAS CONDUCTAS QUE SE
CONSIDERAN INFRACTORAS?

Se consideran como conductas infractoras, conforme el articulo 13 del Decreto Legislativo
N°1044 Ley de Represiondela Competencia Desleal, laviolacion de secretos empresariales
que tengan como efecto, real o potencial, lo siguiente:

1. Divulgar o explotar, sin autorizacion de su titular, secretos empresariales ajenos a los que
se haya tenido acceso legitimamente con deber de reserva o ilegitimamente.

Esta conducta se puede dividir en dos:

a. La primera se produce cuando una persona que tuvo acceso legitimo al secreto
empresarial, pero bajo un deber de reserva de informacion, divulga o explota dicho
secreto sin la autorizacion de su dueno.

En este punto, se debe mencionar que "toda persona que con motivo de su trabajo,
empleo, cargo, puesto, desempeno de su profesion o relacion de negocios, tenga
acceso a un secreto empresarial sobre cuya confidencialidad se le haya prevenido,
debera abstenerse de usarlo o divulgarlo, o de revelarlo sin causa justificada y sin
consentimiento de la persona que posea dicho secreto o de su usuario autorizado™®.
Asi, el posible infractor podra ser aquel empleado que tuvo acceso al secreto en
ejercicio de sus funciones o aquella persona, empresa u organizacion que tuvo
conocimiento del secreto bajo alguna relacion contractual comercial (proveedores,
franquiciados, entre otros).

b. La segunda se produce cuando una persona que adquiere un secreto empresarial,
por medios contrarios alos usos comerciales honestos, divulga o explota el secreto,
sin la autorizacion de su titular.

14 Decision 486. Articulo 262.
15 https:/bit.ly/3gdEaV8
16 Decision 486, articulo 265
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El posible infractor podra ser aquella persona, empresa u organizacion que
ilegitimamente obtenga el secreto, por ejemplo, mediante la sustraccion de
informacion por medios virtuales, espionaje industrial, entre otros.

2. Adquirir secretos empresariales ajenos por medio de espionaje, induccion alincumplimiento
de deber de reserva o procedimiento analogo.

La Comision de Fiscalizacion de la Competencia Desleal, sobre este supuesto detalla
que ‘resulta necesario acreditar la obtencion ilegitima de informacion confidencial a
través de una actuacion positiva de la empresa presuntamente infractora™’. Es decir, no
so6lo el denunciante debera demostrar que el presunto infractor obtuvo informacién
confidencial (el secreto), sino ademas probar que éste realizd acciones necesarias
para obtener dicho secreto a través del espionaje, induccion o estimulo para que un
trabajador revele informacion confidencial o similar, incumpliendo asi el deber de
reserva que tenia.

Resulta importante complementar lo indicado anteriormente, seflalando aquellos actos
citados, de manera mas detallada, por el articulo 262 de la Decision 486 (Régimen Comun
sobre Propiedad Industrial) que se constituyen en competencia desleal en relacion con los
secretos empresariales:

a) Explotar, sin autorizacion de su poseedor legitimo, un secreto empresarial al que se
ha tenido acceso con sujecion a una obligacion de reserva resultante de una relacion
contractual o laboral;

b) Comunicar o divulgar, sin autorizacion de su poseedor legitimo, el secreto empresarial
referido en el inciso a) con animo de obtener provecho propio o de un tercero o de
perjudicar a dicho poseedor;

¢) Adquirir un secreto empresarial por medios ilicitos o contrarios a los usos comerciales
honestos;

d) Explotar, comunicar o divulgar un secreto empresarial que se ha adquirido por los medios
referidos en el inciso ¢);

e) Explotarun secreto empresarial que se ha obtenido de otra persona sabiendo, o debiendo
saber, que la persona que lo comunico adquirio el secreto por los medios referidos en el
inciso ¢), o que no tenia autorizacion de su poseedor legitimo para comunicarlo;

f) Comunicar o divulgar el secreto empresarial obtenido conforme al inciso e), en provecho
propio o de un tercero, o para perjudicar al poseedor legitimo del secreto empresarial; o,

Un secreto empresarial se considerara adquirido por medios contrarios a los usos
comerciales honestos cuando la adquisicion resultara, entre otros, del espionaje industrial,
el incumplimiento de un contrato u otra obligacién, el abuso de confianza, la infidencia, el
incumplimiento de un deber de lealtad, o la instigacion a realizar cualquiera de estos actos.”

17 Resolucion N°001-2018-LIN-CCD/INDECOPI, pagina 22.
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IV.5. :QUE DEBERA ACREDITAR EL DENUNCIANTE

SOBRE EL SECRETO EMPRESARIAL?

Para buscar una resolucion favorable frente al inicio de una denuncia por violacion de un
secreto empresarial, el emprendedor, empresa u organizacion duena del secreto debera
probar que la informacion correspondiente, cuenta con lo establecido en el articulo 40 del
Decreto Legislativo. N°1044. Dicha disposicion indica que todo secreto empresarial sera
protegible siempre que:

1. Se trate de un conocimiento que tenga caracter de reservado o privado sobre un objeto
determinado;

2. Quienes tengan acceso a dicho conocimiento posean voluntad e interés consciente
de mantenerlo reservado, adoptando las medidas necesarias para resguardar dicha
informacion como tal; y,

3. Lainformacion posea un valor comercial, efectivo o potencial.

Todos estos requisitos se deben cumplir en conjunto, por lo que, la ausencia de alguno de
ellos decantaria en un resultado desfavorable para el denunciante.

Resulta importante mencionar que, en este punto, se advierte homogeneidad de los
requisitos establecidos porlanormativa de Propiedad Industrial (desarrollados en la primera
parte de esta guia), y la Ley de Represion de la Competencia Desleal.

IV.6. ACCIONES ESTRATEGICAS PARA AFRONTAR

UNA PRESUNTA VIOLACION DEL SECRETO
EMPRESARIAL

Todo dueno o poseedor de un secreto empresarial podria encontrarse frente a un posible
escenario de violacién de suinformacion confidencial. Por supuesto, existiran situaciones que
disminuyen este riesgo como, por ejemplo, el caso que la informacién sensible Unicamente
se encuentre al alcance del duefio de una empresa, con lo cual sera practicamente imposible
que exista divulgacion alguna, sin que medie la autorizacion del titular.

Para los casos en los que existan varias personas con acceso al secreto empresarial, sera
conveniente contar con un procedimiento o protocolo para afrontar posibles divulgaciones
no autorizadas.

A continuacion, se detallan algunas acciones que recomendables para afrontar posibles
violaciones al secreto empresarial.

A. Implementar acciones de prevencion
Estas se refieren sobre todo a las medidas de seguridad que debe implementar la
persona, empresa u organizacion duefa del secreto (para mayor detalle revisar la
primera seccion). Si bien, se preferiran aquellas medidas escritas (como un contrato
de confidencialidad), que luego puedan constituir pruebas, no se deben dejar de lado
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las acciones de sensibilizacion a los trabajadores, asi como el generar un vinculo de
familiaridad para con la empresa; todas estas acciones adicionales haran mas dificil para
el trabajador traicionar a su empleador.

B. Elaborar un plan de accion en caso ocurra alguna infraccion
Esto significa que el duefio de un secreto empresarial debe colocarse en el supuesto
de violacion de su secreto y analizar como es que respondera en forma oportuna y
adecuada. Es decir, debe contar con un plan de accién para activar en forma inmediata.
Para ello, sera conveniente:

e Contar conlos secretos empresariales de la organizacion bien identificados.

e Contar con contratos de laborales con clausulas de confidencialidad documentados y
en orden/regla, acuerdos con deber de reserva, entre otros.

e Conocer cuales sonlas oficinas a las que se debe acudir para interponer una denuncia
por violacion del secreto.

e Conocer las tasas de tramitacion de una denuncia, asi como los plazos, entre otros.

C. Identificar posibles fallas
|dentificar posibles fallas que decanten en la vulneracion del secreto empresarial, sera
actuar en forma preventiva y estratégica. Estas posibles fallas podrian ser tan diversas
como el numero de personal que tenga la empresa, por ejemplo:

¢ Posibles fallas en los sistemas de seguridad

¢ Posibles fallas en los canales de comunicacién entre el personal de planta y la alta
direccion

¢ Posible espionaje empresarial

e Posible animo del trabajador en perjudicar a su empleador

e Posibles sobornos alos trabajadores de parte de empresas competidoras, entre otros.

Si se logran identificar las posibles fallas, tanto en las medidas de seguridad fisicas,
digitales o aquellas fallas de lealtad entre el trabajador y la empresa, el titular sea persona
natural, empresa u organizacion podra trabajar en estas debilidades y evitar una posible
fuga de informacion confidencial.

D. Reunir medios de prueba

Se entiende como medio de prueba a todo documento, video, audio, entre otros, que
ayudara a un denunciante a respaldar aquello que refiere ser cierto. La sola afirmacion
de un hecho por si misma no acredita nada; por ejemplo, si Juan Pérez, en una denuncia,
afirma poseer un secreto empresarial, referido al procedimiento de obtencion de aceite
de oliva, pero no presenta ninguna prueba al respecto (documentos que indiquen en
que consiste dicho procedimiento, o sobre las medidas de seguridad que implemento,
entre otros), la autoridad competente considerard que no existe secreto empresarial. En
consecuencia, su denuncia seria declarada infundada.
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Por ello, incluso antes de pensar en presentar una denuncia por violacion del secreto
empresarial, el duefo del secreto debera reunir los medios de prueba que sustenten
todo aquello que vaya a alegar. En caso de no tenerlos, no sera recomendable iniciar una
denuncia.

Un ejemplo, sobre loimportante de contar con medios de prueba, se puede encontrar en
la denuncia interpuesta por la empresa Carrier Servicios S.A. (empresa de mensajeria),
la cual no presentd pruebas suficientes para acreditar las medidas de seguridad para
mantener en reserva su lista de clientes, ya sea con acuerdos de confidencialidad,
manuales o instructivos en los que se detalle que dicha lista tenia calidad de reservada
o cualquier otro analogo. Como resultado, la denuncia que realizd por concepto de
violacion del secreto empresarial, fue declarada infundada®®.

En tal sentido, primero se deberia reunir pruebas suficientes para acreditar la existencia
de un secreto empresarial y, segundo, recabar las pruebas que acrediten que (i) una
persona, empresa u organizacion, que obtuvo la informacion bajo deber de reserva o en
forma ilegitima, divulgd o exploto el secreto empresarial sin autorizacion; o que (ii) una
persona, empresa u organizacion adquirid secretos empresariales ajenos por medio de
espionaje, induccion al incumplimiento de deber de reserva o procedimiento analogo.

E. Tomar decisién
Unavezreunidatodaladocumentacionyargumentosentornoalaviolacionde un secreto
empresarial, el interesado debe evaluar si amerita el inicio de la denuncia respectiva.

Para efectos practicos:

e £n caso se cuente con todos los medios probatorios, sera altamente recomendable
iniciar la denuncia.

e Encasono se haya podido reunir todos los medios de prueba de la violacion al secreto
empresarial, ni siquiera aquellos que acrediten la existencia del secreto en si, iniciar
una denuncia sera en vano, representando un costo en tiempo y dinero innecesarios.

F. Tomar lo acontecido como experiencia de aprendizaje

El titular de un secreto, en el mejor de los casos, obtendra un resultado favorable tras
haber concluido algun proceso de denuncia, pero no siempre ocurrira. Los peores
escenarios seran aquellos que brinden la mejor leccion al emprendedor o ala empresa.

Muchas veces sera el momento para implementar mejores medidas de seguridad, y
prevenir alguna otra posible violacion de sus secretos en un futuro; en otros casos sera el
inicio para conocer mas acerca de los secretos empresariales, los requisitos, las ventajas,
las diferencias con una patente, entre otros factores.

Para concluir, es oportuno aclarar que las acciones que en esta seccidn se enuncian
constituyen Unicamente recomendaciones y no obligaciones legales, ni reemplaza aquella
asesoria gue pueda ofrecer un profesional en la materia.

18 Resolucion N° 48-2017/SDC-INDECOPI.
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